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1. INLEIDING 
1.1 Focus op merken en handelsnamen 
In het economisch verkeer vindt het gebruik van onderscheidingstekens een 
wijdverbreide toepassing. Naast detaillisten trachten op een in beginsel on-
doorzichtige markt producenten en dienstverleners hun onderneming of hun 
aanbod uit de anonimiteit te verheffen opdat aan de vraagzijde het keuzeproces 
kan worden vergemakkelijkt en in hun voordeel beïnvloed. 
Twee soorten tekens zullen in dit boek centraal staan: handelsnamen en 
merken. Deze tekens onderscheiden respectievelijk ondernemingen en on-
dernemingsresultaten (waren en diensten). Dit hoofdstuk houdt in: een 
globale plaatsbepaling van deze onderscheidingstekens in het recht. Een 
gezamenlijke bc- schouwing ligt niet zonder meer voor de hand maar de 
praktijk leert dat ondernemingen niet zelden één of meer merken hanteren 
die (vrijwel) gelijkluidend zijn aan de handelsnaam van de onderneming 
(denk aan Philips, Hema, Albert Heijn). Bovendien kunnen bij het publiek, 
ondanks het in beginsel principiële onderscheid tussen een merk en een 
handelsnaam, associaties tussen beide gewekt worden. Indien de rechten op 
deze overeenstemmende tekens in verschillende handen zijn, kunnen deze 
associaties, in de hand gewerkt door uiterlijke gelijkenis, overeenstemmen-
de aanwendingswijzen en marketingtechnische instrumenten, aanleiding 
zijn tot acties in rechte, waarbij de handelsnamen- en merkenwetgeving een 
rol speelt. 
De belangen die gemoeid zijn met het gerechtigd zijn tot gebruik van dit soort tekens 
zijn in wetgeving, literatuur en rechtspraak al sedert decennia onderkend. Handels-
namen en merken spelen een belangrijke rol in de marketingpolitick van onderne-
mingen en kunnen naast hun 'natuurlijke' onderscheidingsfunctie ook andere functies 
uitoefenen. Daarbij valt te denken aan een garantie voor een bepaalde kwaliteit of 
stijl, of als belichaming van onder dat teken opgebouwde goodwill en 'toegevoegde 
emotionele waarde'. Een interessante vraag, die verderop in dit werk nader aan de 
orde zal komen, is in hoeverre wet en rechtspraak bescherming aan al deze functies 
geven. 
De hoge frequentie waarmee 'conflicterende' merken en handelsnamen voor-
komen was bij het verschijnen van de eerste druk van dit werk, niet de minst 
belangrijke reden voor het behandelen van merken en handelsnamen in één 
boek; een andere reden was een te verwachten toename van dit soort conflicten, 
na de invoering van de dienstmerkenwetgeving in 1987, zie Boekman, B1E1985 
p. 163; zie ook infra hoofdstuk 7. Dienstmerken vertonen naar hun aard (nóg 
meer dan warenmerken) verwantschap met handelsnamen. 
2 Inleiding 
De eerste reden doet inmiddels nog onverminderd opgeld. Kwantitatief bezien kan 
van de tweede reden moeilijk onomstotelijk aangetoond worden dat de bedoelde 
toename inderdaad heeft plaatsgevonden. Vast staat dat er sinds 1 jan. 1987 vele 
rechterlijke uitspraken die in meer of mindere mate betrekking hebben op het 
'conflict merk/handelsnaam' zijn gepubliceerd. Aan actualiteit heeft het onderwerp 
dus bepaald niet ingeboet. 
Voor zowel handelsnamen als merken bestaan wettelijke regimes, waarover 
uitgebreide jurisprudentie bestaat. De wettelijke merkenbescherming gold tot 
1987 alleen voor zvarenmerken. 
Tekens die dienen ter onderscheiding van de waren of diensten van een onderne-
ming kunnen bescherming genieten van de huidige bijzondere wettelijke regeling 
inzake merken (verg. art. 1 jo. art. 39 Benelux Merkenwet, verder: BMW). Pas sedert 
1 jan. 1987 is het merkenregime ook van toepassing op diewsimerken. 
Een dienst onderscheidt zich in een aantal opzichten van een waar. De omstandig-
heden dat een dienst een immateriële prestatie is (en er dus in beginsel geen in het 
economisch verkeer circulerend fysiek voorwerp als drager van het merk voorhan-
den is) en zich van (soort)gelijke diensten onderscheidt in de eerste plaats door de. 
wijze waarop hij wordt verricht, leiden tot de conclusie dat diensten, meer dan waren, 
dicht bij de door een handelsnaam te onderscheiden onderneming als geheel plegen 
te staan. 
1.2 Wettelijk merken- en handelsnamenrecht 
Regels met betrekking tot merken en handelsnamen hebben een wettelijke 
grondslag. Rechtspraak en literatuur spelen echter een belangrijke rol in dit 
rechtsgebied. 
1.2.1 Benelux Merkenwet 
Het merkenrecht in Nederland is in hoofdzaak een Benelux merkenrecht. De 
Benelux-lidstaten zijn aan een uniform merkenrechtelijk regime onderwor-
pen. Het in 1962 tussen die staten gesloten Verdrag inzake de Warenmerken (Trb. 
1962, 58) fungeerde als fundament voor de Eenvormige Beneluxwet op de 
Warenmerken (Stb. 1963, 221), die op 1 jan. 1971 in werking trad. Als gevolg 
van de inwerkingtreding van het Protocol houdende wijziging van de Een-
vormige Wet (het Dienstmerkenprotocol) is deze per 1 januari 1987 uitge-
breid met een hoofdstuk V en daarmee ook van toepassing geworden op 
dz'enstmerken. De officiële titel van de wet luidt sinds die datum: Eenvormige 
Beneluxwet op de Merken. 
Verg. voor het Dienstmerkenprotocol: Trb. 1983,187; voor de Memorie van Toelich-
ting bij dit protocol: B1E1984 p. 272. Over het (huidige en nieuwe) dienstmerkenrecht 
meer in de hoofdstukken 5, 6 en 7, welke volgen op een algemene, inleidende 
merkenrechtclijkc beschouwing in hoofdstuk 3 en een verhandeling over 'Europees' 
merkenrecht in hoofdstuk 4. 
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Het merkenrecht wordt ook in zekere mate beïnvloed door mond iale regelingen zoals 
het Unieverdrag van Parijs (verder: VvP) en de Overeenkomst van Madrid (verder: 
OvM) (verg. de teksten afgedrukt in resp. Trb. 1970,187 en Trb. 1970,186, en zie par. 
3.1.2). Daarnaast dient men in toenemende mate rekening te houden met het belang 
van de regels van het EEG-Verdrag (Trb. 1957,91). Uitoefening van het merkrecht mag 
er niet toe leiden dat het vrije goederenverkeer tussen de EEG-Lid-Staten op onge-
rechtvaardigde wijze wordt belemmerd. Waar merkrechten voorwerp zijn van een 
ondernemersafspraak is eventueel het verbodsstelsel van de art. 85 e.V. EEG-Vcrdrag 
van toepassing. In de toekomst zal de merkgebruiker de mogelijkheid krijgen door 
middel van één merkdepot een merkrecht voor het gehele EEG-tcrritoir te verkrijgen, 
overigens nog naast de mogelijkheid van een nationaal c.q. Benelux- merkrecht; dit 
maakt de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, waarvan de datum van inwer-
kingtreden nog onzeker is, mogelijk (verg. ook par. 4.5). In de nabije toekomst zal de 
BMW bovendien aangepast worden aan een in 1988 aanvaarde Richtlijn ter harmo-
nisatie van het merkenrecht van de EEG-lidstaten (richtlijn 89/104 van 28 dec. 1988, 
Pubi. EG 11 febr. 1989, L 40/1 ); aan deze richtlijn, en aan haar gevolgen voor de BMW, 
is een belangrijk deel van hoofdstuk 4 van dit werk gewijd. 
Recht op een Beneluxmerk ontstaat door een eerste depot (art. 3 BMW). Het depot is 
tevens een 'must' voor het kunnen inroepen van bescherming in rechte (art. 12A 
BMW). De vraag of het al dan niet gedeponeerde teken ook een merk in de zin van 
de wet is, wordt, anders dan in een aantal de Benelux omringende landen, niet bij 
de deponeringsprocedure beantwoord maar slechts door de rechter. 
Het uitgangspunt van art. 3 BMW wordt als het ware gecorrigeerd door andere 
bepalingen in de BMW. De in de art. 1,3,4,5 en (samenvattend) 14 BMW neergelegde 
gronden voor nietigheid en verval zijn voor beter-gerechtigden, het Openbaar 
Ministerie of andere belanghebbenden aanknopingspunten om de geldigheid van 
het depot aan te vechten. 
Art. 13 BMW geeft de inhoud van het merkrecht aan. Niet alleen kan de deposant (onder 
bepaalde voorwaarden) gebruik van het merk als merk tegengaan, maar ook het gebruik 
van (andersoortige) overeenstemmende tekens (zoals handelsnamen). De vraag naar de 
reikwijdte van art. 13 BMW speelt in het merkenrecht een belangrijke rol. 
De BMW biedt behalve aan individuele merken (dit zijn tekens die dienen ter onder-
scheiding van waren of diensten van een onderneming, art. 1 BMW) ook bescherming 
aan collectieve merken (tekens ter onderscheiding van gemeenschappelijke kenmerken 
van waren of diensten van verschillende ondernemingen, art. 19 BMW). 
1.2.2 Handelsnaamwet 
Handelsnamen zijn namen waaronder een onderneming wordt gedreven (art. 
1 Handelsnaamwet, verder: Hnw). Aanspraken op een handelsnaam ontstaan 
door het daadwerkelijk gebruik daarvan. 
Een bijzonder aspect van het recht op een handelsnaam is dat het, in tegenstelling 
tot het recht op een merk, in de wet niet als een 'uitsluitend' recht is geformuleerd 
maar is vervat in een stelsel van verbodsbepalingen. Verboden wordt onder meer 
het voeren van misleidende of verwarringwekkende handelsnamen. De belangrijk-
ste verbodsbepaling is die van art. 5 Hnw waarin het voeren van een op een reeds 
eerder gevoerde, gelijkende handelsnaam wordt verboden voorzover verwarring bij 
het publiek is te duchten. Art. 5a Hnw regelt het conflict tussen een handelsnaam en 
een daarop gelijkend merk waarop een ander een ouder recht heeft. 
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Art. 6 Hnw kent aan 'iedere belanghebbende' het recht toe te ageren in geval van 
overtreding van één der bepalingen van de Hnw. Hiertoe schept de wet een aparte, 
zij het facultatieve procedure voor de kantonrechter tot wijziging van een met de 
bepalingen van de Hnw strijdige handelsnaam. 
De wettelijke handclsnamcnregeling dateert van 1921 en is nadien enige malen 
(vooral redactioneel en niet ingrijpend) gewijzigd; zij komt in hoofdstuk 2 aan de 
orde. Ook de handelsnaam wordt genoemd in het VvP (art. 8) maar anders dan voor 
merken geldt, wordt geen depoteis gesteld als voorwaarde voor bescherming van 
een handelsnaam. Uitoefening van het handclsnaamrecht is in beginsel onderwor-
pen aan soortgelijke beperkingen als die welke in EEG-verband voor de uitoefening 
van merkrechten bestaan. 
1.3 Plaats van merken- en handelsnamenrecht in het Nederlandse 
rechtsstelsel 
1.3.1 Mededingingsrecht 
Zowel het merken- als het handelsnamenrecht is onderdeel van het (privaat-
rechtelijk deel van het) mededingingsrecht. Van mededingingsrecht was in 
zekere zin al sprake in de 14e en 15e eeuw, ten tijde van het gildenstelsel. De 
omslag als gevolg van de Franse revolutie zorgde voor een op de voorgrond 
treden van het beginsel van de vrije mededinging. De noodzaak tot correcties 
op dat beginsel zou niet alleen uit de sociaal-maatschappelijke verhoudingen 
blijken maar ook uit de mededingingverhoudingen zélf. Merken- en handels-
namenwetgeving zijn daarvan een uitvloeisel. 
Merken- en handelsnamen wetgeving behoren tot hei geschreven deel van het mede-
dingingsrecht, waar in het algemeen gesteld de wetten met betrekking tot de 
intelkctuek eigendom deel van uitmaken. Men begrijpt tegenwoordig onder 'intellec-
tuele' de 'industriële' eigendom, tot welke laatste categorie ook het auteursrecht zou 
worden gerekend. Commerciële exploitatie van auteursrechtelijk beschermde wer-
ken werd vroeger wat miskend. Het VvP regelt bijv. slechts de industriële eigendoms-
rechten. Overigens zijn op dit thema nog wel meer varianten denkbaar. 
Onder de intellectuele eigendomsrechten scharen zich behalve de aanspraken op 
merk en handelsnaam ook het auteursrecht, het kwekersrecht, het tekeningen- en 
modellenrecht, het recht met betrekking tot halfgcleiderprodukten en het octrooi-
recht. In het algemeen worden dergelijke rechten wel bij het privaatrecht onderge-
bracht maar dat is niet in alle opzichten juist. De regeling van het octrooirecht kent 
bijv. nogal wat administratief-rechtelijke bepalingen. In een aantal andere wetten 
heeft ook het Openbaar Ministerie een taak gekregen bij de handhaving van de 
wettelijke bepalingen (art. 14A BMW, art. 7 Hnw). 
De samenhang tussen de intellectuele eigendomsrechten heeft tot de gedachte van 
een codificatie geleid. In een in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (verder: NBW) onder 
te brengen boek 9 zouden de 'rechten op de voortbrengselen der geest' hun plaats 
krijgen. De kans op een dergelijke codificatie mag inmiddels wel verkeken heten. De 
(eigenlijk steeds verder gaande) internationale verknochtheid van elk van de ver-
schillende intellectuele eigendomsrechten is daaraan debet. 
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1.3.2 Vermogensrecht 
Het gebruik van de term intellectueel eigendomsrecht kan verwarring wekken. 
Het recht van eigendom is een recht met betrekking tot een zaak (in de 
NBW-terminologie een 'voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object', 
art. 3.2 NBW) en is bovendien het meest vergaande zakelijk recht (art. 5.1 NBW; 
art. 625 BW). 
Het voorwerp van eigendom bij een intellectueel eigendomsrecht is echter in 
eerste instantie een onstoffelijk geestesprodukt, het gaat om immateriële objec-
ten. Bovendien worden dergelijke rechten in de respectievelijke wetten niet als 
'meest vergaande rechten' geformuleerd maar tot op zekere hoogte afgebakend 
en nader bepaald. 
Met het eigendomsrecht bestaat niettemin verwantschap. Een eigenaar kan zijn 
bevoegdheden in beginsel uitoefenen tegenover een ieder die op enigerlei wijze met 
zijn eigendomsrecht in aanraking komt. Men zegt dan dat de eigenaar een absoluut 
of uitsluitend recht heeft. 
In de intellectuele cigendomswetten staat soms uitdrukkelijk aangegeven dat de 
houder van een intellectueel eigendomsrecht een uitsluitend recht toekomt (verg. 
art. 13 BMW, art. 14 Benelux Tekeningen en Modellenwet en art. 1 Auteurswet). Hier 
geldt eveneens dat deze rechten in beginsel tegenover een ieder kunnen worden 
gehandhaafd. Overigens mag men uit dit 'eigendoms-rechtelijke' karakter geen 
onjuiste conclusies trekken ten aanzien van de omvang van de op grond van die 
wetten toegekende bevoegdheden. In de regel staan namelijk in de wet omschreven 
de handelingen waartegen de houder van het recht zich kan verzetten. 
Het zogenaamde vermogensrecht wordt in het BW (oud) gebruikt (maar niet 
omschreven) als verzamelterm voor het zaken- en verbintenissenrecht. In het 
NBW wordt het vermogensrecht echter als kernbegrip geformuleerd (zie art. 
3.6 NBW). 
Schut verdeelt rechtens erkende belangen in directe en indirecte belangen. De eerste 
categorie kunnen wij als subjectieve rechten aanduiden. Kenmerken van een subjectief 
recht zijn dat het een hoogwaardig belang betreft, dat het een rechtstreekse aanspraak 
op bescherming geeft en bovendien een sterke bewijsrechtelijke positie in een eventuele 
gerechtelijke procedure met betrekking tot dat recht oplevert (Onrechtmatige Daad, 4e 
geheel herz, druk, 1990 p. 64). Meijers definieert dat subjectieve recht als 'een bijzondere, 
door het recht toegekende bevoegdheid, die hem wordt verleend om zijn belang te 
dienen' (Algemene Begrippen p. 68). Ook deze laatste definitie geeft geen duidelijk 
antwoord op de vraag of een dergelijke bevoegdheid op de wet moet berusten. Wat 
betreft het mededingingsrecht beantwoordt Maeijer deze vraag positief (Opstellen over 
Recht en Rochtsgeschiedcnis p. 21 e.V.); anders (althans voor wat betreft portretrechten 
en rechten van uitvoerende kunstenaars): Van Engelen, AAe 1991 p. 270. 
Met name de economische waarde en de overdraagbaarheid van een vermogens-
recht (als onderdeel van de bundel van bevoegdheden die te zamen het subjectieve 
recht vormen) zijn onderscheidingskenmerken tegenover de enkele bevoegdheid 
om op een verbodsbepaling beroep te kunnendoen. De intellectuele eigendomsrech-
ten kan men aldus omschrijven als absolute vermogensrechten op niet-materiêle objecten. 
De toekenning van dergelijke subjectieve rechten is het gevolg van een beslissing 
van de wetgever, die aan een (natuurlijke of rechts-)persoon onder bepaalde voor-
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waarden een gekwalificeerde aanspraak toekent. Indien aannemelijk is dat de 
omschreven inbreukmakende handelingen zich hebben voorgedaan, is in een (bo-
dem-)geschil voor de rechter in beginsel geen verdere belangenafuxging meer mogelijk. 
De rechter moet die aanspraak erkennen, tenzij er sprake is van misbruik van recht 
of rechtsverwerking. De rechter zal zich wèl in zo'n belangenafweging moeten 
begeven indien geageerd wordt tegen een handeling die niet rechtstreeks ongeoor-
loofd is verklaard maar die toch schade kan toebrengen. Een dergelijke belangenaf-
weging vindt dan voornamelijk plaats in het kader van een toetsing aan de 
zorgvuldigheidsnormen ex art. 6.162 lid 2 NBW (art. 1401 BW). Dat betekent dat de 
inhoud van die normen als het ware relatief wordt bepaald, namelijk in relatie tot het 
belang dat eventueel bescherming verdient, de belangen van derden en verdere 
betrokken maatschappelijke belangen (Macijer, a.w. p. 215 e.V.). Een dergelijke 
belangenafweging heeft de wetgever bij het vaststellen van de intellectuele eigen-
domswetten natuurlijk ook moeten maken. 
Bij de toetsing aan de zorgvuldigheidsnormen in geval van een mededingingsrech-
telijk geschil zal de rechter een aantal factoren in ogenschouw moeten nemen. Van 
belang is bijvoorbeeld de vraag of er naast het door de wetgever afgebakende 
(subjectieve) rechtsgebied nog ruimte is voor aanvullende bescherming: de kwestie 
van de positieve en negatieve 'reflexwerking* (Verkade, Ongeloorloofde Mededinging, 
par. 11 e.V.). Anderzijds speelt de bescherming van het publiek tegen misleiding een 
rol. Bij de toepassing van de zorgvuldigheidsnormen kan aldus eveneens een scala 
van rechtsnormen ontstaan. 
Volgens Boekman (De Handehnaam, p. 65) is de constructie van het subjectieve recht 
onmisbaar bij conflicten die zich tussen partijen kunnen voordoen over de vraag wie 
van hen tot het onderhavige voorwerp van (intellectuele) eigendom gerechtigd is. 
Het subjectieve rechtskarakter is voor Verkade (ΒΙΕ 1978 p. 256) echter geen reden 
aan te nemen dat daarmee ook de beschermingsomvang groter is dan een 'slechts' door 
verbodsbepalingen beschermd belang. 
M.i. zal bij de bepaling van de inhoud van een intellectueel eigendomsrecht een 
pragmatische opstelling noodzakelijk zijn. De discussie over het subjectieve rechts­
karakter van een intellectueel eigendomsrecht (die vooral bij het handelsnamenrecht 
de kop opsteekt) heeft dan wel theoretische waarde maar belet niet dat de praktijk 
zich wel kan redden. In dit verband is tekenend de waarde die wordt gehecht aan 
het uerbodsrechtelijke karakter van het intellectuele eigendomsrecht teneinde in­
breukmakende handelingen met een passend antwoord tegen te gaan (verg. De Wit, 
Onverwijlde Spoed p. 103 e.V.). 
In tegenstelling tot het recht op een merk bestaan ten aanzien van het recht op 
een handelsnaam in de literatuur meningsverschillen over het karakter van de 
bevoegdheid van de gebruiker van een (rechtmatig gevoerde) handelsnaam. In 
de art. 3 en 13 BMW is te vinden dat op een merk een uitsluitend recht bestaat. 
De handelsnaamwctgever heeft de aanspraken op een handelsnaam echter 




In dit hoofdstuk komt aan de orde het recht met betrekking tot de eerste soort 
van onderscheidingstekens die in dit boek centraal staan. De handelsnaam is 
een bijna archaïsche rechtsfiguur met zijn wortels in het begintijdperk van het 
huidige mededingingsrecht, maar verrast desondanks door zijn actuele bete-
kenis voor de praktijk. De geringe omvang van de Handelsnaamwet belet niet 
een frequent (direct of indirect) beroep op zijn bepalingen. Daarvan getuigt het 
grote aantal gepubliceerde beschikkingen, vonnissen en arresten waarin het 
handelsnamenrecht een rol speelt. 
2.1.2 Geschiedenis 
In het begin van de vorige eeuw bestond er nog weinig verschil tussen gebruik 
van een naam als persoonsidentificatie en wat wij nu een handelsnaam zouden 
noemen. Uit de wettelijke bepalingen met betrekking tot de persoonsnaam kon 
men echter onvoldoende bescherming van de benaming waaronder men in het 
handelsverkeer optrad afleiden. De in dat laatste teken vertegenwoordigde 
'goede naam en reputatie' diende op een aparte manier tegen misbruiken (zoals 
het gebruik van de naam door een ander) gevrijwaard te worden. In par. 2.8.5 
zal nog iets nader op het huidige, in Boek 1 (N)BW neergelegde 'persoons-
namenrecht' worden ingegaan. 
De ontwikkeling van het handelsnamenrecht vond allereerst in de jurispruden-
tie op basis van het BW plaats. De ontwikkeling van die bescherming werd 
echter geremd doordat de rechter neigde naar een legistische interpretatie van 
het begrip 'onrechtmatige daad' (verg. Asser-Hartkamp UI, 8e druk 1990, p. 30). 
Er was weinig ruimte om mededingingshandelingen te toetsen aan méér 
onrechtmatigheidsgronden dan slechts 'strijd met een subjectief recht van een 
ander' of 'strijd met een wettelijke plicht van de dader'. 
In 1883 werd het voor de industriële eigendomsrechten zo belangrijke Unieverdrag 
van Parijs (VvP) gesloten. Art. 8 VvP had betrekking op de handelsnaam, in die zin 
dat deze zonder depotverplichting (anders dan voor merken gold) bescherming zou 
genieten. Wat die bescherming dan verder zou inhouden werd aan de nationale 
wetgevers en rechters overgelaten. In Nederland vertrouwde men vooralsnog op de 
rechter en werd de handelsnaam slechts terloops in een paar bijzondere wetten 
genoemd (zoals in de art. 4 en 10 Merken wet 1893 en in art. 337 Sr.). 
Molengraaff bekritiseerde de beperkte interpretatie van art. 1401 BW op mededin-
gingsrechtelijk terrein en staafde die stelling met een aantal rechterlijke uitspraken 
waarin de handelsnaam een rol speelde (RM 1887 p. 373 e.V.). Een bijzondere 
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wettelijke bescherming voor de handelsnaam werd steeds wenselijker geacht. Er 
verscheen uiteindelijk een ontwerp-Handelsnaamwet in 1918. Dit laatste ontwerp 
werd in 1921 aangenomen en zou in werking treden op 15 oktober 1922. 
De redenen voor invoering van de Hnw waren volgens de wetgever de 'ernsti­
ge toestand waarin het Nederlandse handelsverkeer zich na de (eerste wereld-) 
oorlog bevond', en waarin de ongebonden en onzekere toestand ten aanzien 
van de handelsnaam niet meer paste. Bovendien zou door het VvP aan de 
handelsnamenregeling internationale betekenis toekomen. 
De betekenis van deze 'harde woorden' van de wetgever (ongebonden, onzeker) 
wordt wel geweten aan het feit dat de Memorie van Toelichting bij de Hnw dateert 
van vóór het Lindenbaum/Cohen-arrest (HR 31 jan. 1919, W 10.365, NJ1919,161). 
Toepassing van de in het economisch verkeer te betamen zorgvuldigheidsnormen 
als belangen die door art. 6.162 NBW (art. 1401 BW) kunnen worden beschermd, kan 
handelsnaambelangen reeds in vergaande mate onderdak bieden (infra par. 2.4.8). 
De Hnw is na haar invoering nog verscheidene malen gewijzigd, onder meer ten 
aanzien van de terminologie: van het begrip 'bedrijf' naar 'zaak' en uiteindelijk 
'onderneming' (verg. art. 1; materieel gezien veranderde daar overigens niets door). 
De invoering van art. 5a Hnw (de tegenhanger van het bovengenoemde art. 10 Mw 
1893) in 1954 is van belang voor het conflict merk/handelsnaam (infra par. 2.7). Het 
artikel werd qua betekenis van minder belang door de invoering van de BMW in 
1971 die een gelijksoortig, zij het, qua beschermingsomvang en beschermingsin-
houd, veel ruimer geredigeerd artikel heeft (zie art. 13A lid 1 onder 2). 
De 13 artikelen van de Hnw regelen het handelsnamcnrecht niet tot in de 
kleinste details. Dat ligt in de eerste plaats aan het feit dat details zich moeilijk 
laten regelen maar ook aan het in de wet neergelegde stelsel van de zogenaam-
de (beperkte) firmavrijhad. 
De Nederlandse wetgever heeft niet gekozen voor het stelsel van de firmawaarheid 
(dat wil zeggen dat de handelsnaam bepaalde ware informatie moet bevatten). De 
Hnw kent het stelsel dat in de handelsnaam geen onware informatie mag voorkomen 
hetgeen o.a. inhoudt dat het ook mogelijk is te handelen onder een fantasienaam en, 
onder omstandigheden, een andere dan de eigen naam. 
De keuze van de handelsnaam is in principe vrij, zij het dat verbodsbepalingen die 
vrijheid beperken. Door deze verboden moet worden voorkomen dat bij het publiek 
misleiding ontstaat door onwaarheden (ook daar waar geen belangen met betrekking 
tot bepaalde andere handelsnamen worden aangetast) en verwarring tussen onder-
nemingen. Dat is ook de ratio van het verbodsstelsel, dat tevens publieke belangen 
beoogt te beschermen en dat in de Hnw is neergelegd. 
De belangrijkste bepalingen in de wet zijn als verbodsbepalingen, en niet (althans niet 
uitdrukkelijk) als subjectieve rechten, geredigeerd. Men kan evenwel een onder-
scheid maken tussen de art. 5 en 5a Hnw enerzijds (bescherming van de 'oudere' 
handelsnaam, resp. het 'oudere' merk) en de art. 3,4 en 5b Hnw anderzijds (de 'echte' 
verbodsbepalingen). 
2.1.3 Handelsnaam en handelsregister 
De Handelsnaamwet en Handelsregisterwet zijn al sinds lange tijd met elkaar 
verbonden. Het begrip onderneming (zie par. 2.2.2) in beide wetten wordt door 
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wetgever, rechtspraak en literatuur verbonden en in onderlinge samenhang 
uitgelegd. Voor het overige dient men deze wetten gescheiden te houden, 
aangezien zij geheel verschillende onderwerpen betreffen. 
De Handelsregisterwet (Wet van 26 juli 1918, Stb. 493; laatstelijk gewijzigd bij wet van 
28 juni 1989, Stb. 245, verder: Hrw) regelt de werking van het handelsregister, dat 
wordt bijgehouden door de Kamers van Koophandel en Fabrieken. Doel van het 
register is de in het handelsverkeer betrokken derden op de hoogte stellen van 
relevante gegevens omtrent ondernemingen en rechtspersonen met wie transacties 
worden aangegaan. Daarnaast heeft het handelsregister ook een informatieve functie 
van meer algemene aard ten behoeve van het bedrijfsleven. Daaronder wordt begrepen 
handelsvoorlichting; die informatieve functie geldt ook voor degenen die zich op de 
hoogte willen stellen van eventueel overeenstemmende handelsnamen (zie voor de 
wijze van recherche door de Kamers: Poolman-Portcngen, 1ER 1989 p. 78). 
De gegevens hebben betrekking o.a. op personalia, rechtsvorm, financiële informatie 
en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Voor ondernemingen bestaat een inschrij-
vingsp/ic/ii, dat wil zeggen dat die plicht op de eigenaar van de onderneming rust. 
Is de eigenaar een rechtspersoon, dan rust die plicht op de bestuurders van de 
rechtspersoon. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden, naar rato van onder meer 
de omvang van de onderneming. 
Bij de in te schrijven gegevens behoort ook de handelsnaam. Bij de NV en de BV ziet 
men in de wet de mogelijkheid (die ook de rechtspraak biedt) om in plaats van de 
statutaire naam andere handelsnamen te gebruiken (art. 8 lid 1, Ie Hrw). Uit de 
rechtspraak is gebleken dat de enkele inschrijving in het handelsregister nog niet 
voldoende is om van een rcchtscheppcnd gebruik van een handelsnaam te kunnen 
spreken (verg. par. 2.2.4). Inschrijving in het handelsregister geeft dus géén 'handels-
naamrecht' (Hof Amsterdam 23 april 1970, B/E 1972 p. 157, N/ 1971 nr. 100, Stu-
ba/Stuwa), terwijl een verzuim van inschrijving niet leidt tot verlies van 
bescherming (Pres. Rb. Alkmaar 15 aug. 1985, ΒΙΕ 1986 p. 95, Nijenrode). 
2.2 Art. 1 Hnw 
2.2.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt een aantal basisbegrippen uit het handelsnamenrecht 
behandeld: wat is een handelsnaam, hoe en waarvoor word t deze gebruikt. Het 
zijn onmisbare begrippen omdat zij de basis vormen voor de toepasselijkheid 
van de Hnw. Ter afsluiting van deze paragraaf wordt nog ingegaan op de vraag 
in hoeverre handelsnamen van buitenlandse ondernemingen in Nederland 
bescherming kunnen genieten. 
2.2.2 De onderneming 
Het begrip handelsnaam is blijkens art. 1 Hnw verbonden met het begrip 
onderneming. De Hnw geeft echter geen definitie van wat een onderneming is. 
De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Wichers 
Hœth geeft aan dat ook voor een onderdeel van de onderneming een handelsnaam 
kan worden gevoerd (Kort Begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, 
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p. 134). Μ ι is dat niet helemaal juist, omdat daardoor het begrip onderneming wordt 
opgehangen aan het begrip rechtspersoon. Het is beter te stellen dat een rechtsper­
soon uit verschillende ondernemingen kan bestaan (of dat een natuurlijk persoon 
verschillende ondernemingen kan drijven), die alle een verschillende handelsnaam 
kunnen voeren, terwijl het ook mogelijk is om per onderneming meer dan één 
handelsnaam te voeren. 
Over het begrip onderneming is (en wordt nog) heel wat geschreven en 
geprocedeerd. De rechtspraak heeft zich in de regel in analoge zin uitgesproken 
over het onderneirungsbegnp dat in de Hnw en in de Handelsregisterwet is te 
vinden (Boekman, a.w. p. 14 e.V.; anders Adv.-Gen. Kist bij HR 24 dec. 1976, NJ 
1978, 431, Tandcm/Tendum). De meeste aandacht ging daarbij allereerst uit 
naar twee elementen: het winstoogmerk en het onderscheid tussen beroep en 
bednrf. 
Met betrekking tot het winstoogmerk is uitgemaakt dat daarvan ook sprake kan zijn 
indien de onderneming niet beoogt winst voor zichzelf, voor haar oprichters of voor 
haar eigenaren (de aandeelhouders) te behalen maar bijvoorbeeld slechts kostenbe-
spanngen voor do organisatie of voor de leden nastreeft. Daardoor kan ook een 
stichting een onderneming in de zin van de Hnw dnjven (verg. HR 17 april 1939, NJ 
1939, nr. 690, ANP). Kán, want het gaat niet altijd op. In twijfelgevallen zal op de 
(eisende) stichting de last rusten het bestaan van een onderneming aannemelijk te 
maken (verg Hof Den Bosch 29 maart 1990, NJ 1990 nr. 807, Parnassus). 
In zijn arrest van 2 april 1982 {NJ 1983 nr. 429, Accountants) besliste de HR dat een 
stichting die voor haar cliënten tegen kostprijs administratieve diensten verrichtte 
een onderneming kon hebben indien zij in concurrentie met anderen op commerciële 
wijze aan het economisch verkeer deelnam Haar ideële motieven waren in casu te 
vaag om haar te onderscheiden van zuiver commerciële bedrijven. Daarmee is 
volgens Helbach/Huydecopcr/Van Nispen (Industriële Eigendom en Mededingings-
recht, par. 1145) het winstoogmerk dan wel 'zeer ruim opgevat', maar voor de af-
bakening tussen beroep en bedrijf biedt het volgens hen nog niet voldoende onder-
scheid. 'Vrije beroepers' richten hun organisaties immers ook op het maken van 
winst in De Hrw (in welk kader deze uitspraak plaatsvond) kent de afbakening 
tussen beroep en bedrijf (impliciet) wèl met als gevolg dat beroepsbeoefenaren op 
zich niet onder deze wet vallen (maar zie hieronder). 
In het bovenaangehaalde Accountants-arrest besliste de HR dat een maat-
schappelijke functie die men op het eerste gezicht als een beroep zou kwalifi-
ceren, als het ware bedrijfsmatig georganiseerd kan zijn (verg. ook Pres. Rb. 
Utrecht 6 febr. 1974, ΒΙΕ 1976 p. 13, NJ 1974 nr. 381, Ekseption). 
Hierbij moet in het oog worden gehouden de tendens om beroepsuitoefening steeds 
meer in vennootschappelijke rechtsvormen te gieten Op dat verschijnsel wijst ook 
Van der Grinten (Handboek voor de N V. ende В V, par. 63) die overigens meent dat 
bij dergelijke organisaties niet altijd sprake is van bedn^suitocfemng Het persoonlijke 
karakter van dienstverlening is, zelfs indien georganiseerd in N.V.- of B.V.-verband, 
vaak te sterk aanwezig om te kunnen spreken van een bedrijf. Het lijkt intussen niet 
onmogelijk voor 'bedrijfsmatig georganiseerde' beroepsbeoefenaren om bescher­
ming voor de 'ondornemings'-aanduidmg te krijgen In het Accountants-arrest 
overwoog de HR bovendien dat de rechtszekerheid in het economisch verkeer een 
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belangrijke factor is bij de afbakening van het begrip onderneming. Toepasselijkheid 
van het ondernemingsbegrip op dergelijke organisaties van beroepsbeoefenaren 
heeft als consequentie een verplichte en niet-kosteloze handelsregister- inschrijving: 
de lusten, maar ook de lasten. Overigens vervallen voor steeds meer beroepsbeoe-
fenaren de voorheen geldende publiciteits-beperkingen; langzaam maar zeker 
wordt de 'handelsnaam' voor deze vrije beroepers een hulpmiddel in de reclame. 
Dit betekent echter niet dat elke gezamenlijke uitoefening van een beroep nu als een 
onderneming is te beschouwen (Pres. Rb. Amsterdam 25 jan. 1990,1ER 1990 p. 73, 
Die Twee). 
De bovenbedoelde band tussen de Hrw en de Hnw is, voor wat betreft het 'zuivere', 
materiële ondernemingsbegrip, m.i. niet verbroken door HR 22 dec. 1989 (Ν/1990, 
nr. 433, Hirschmann); wèl dient men te beseffen dat de inschrijvingsplicht die de 
Hrw aan eigenaren van ondernemingen oplegt (en waaruit de Kamers van Koop-
handel, die inschrijvingsleges berekenen naar rato van omzet en vermogen van de 
ondernemingen, hun inkomsten genereren), niet met het bestaan van een onderne-
ming mag worden vereenzelvigd. In dit arrest besliste de Hoge Raad immers (met 
een pragmatisch beroep op een krakkemikkige wetsgeschiedenis) dat zelfs een 
besloten vennootschap die zich slechts bezighoudt met het beleggen van vermogen 
(waarop een normaal rendement werd nagestreefd), die geen enkele professionele 
organisatie heeft, die geen personeel in dienst heeft en die enkel een directeur bezit 
die het beheer over het vermogen van de vennootschap aan een gespecialiseerd 
bureau heeft opgedragen, 'dwingend' geacht wordt een onderneming te hebben. Een 
uitzondering werd nog gemaakt voor 'lege' vennootschappen: geen activa, geen 
activiteiten. Deze fictie, die kennelijk ook opgaat voor praktijk- en pensioen-b.v.'s 
(en waarachter dus een groot financieel belang van de Kamers van Koophandel zal 
schuilgaan!), heeft, zoals hierboven gesteld, m.i. niet een uitbreiding van het 
'zuivere', materiële ondernemingsbegrip ten gevolge (welk begrip in dit arrest niet 
meer aan de orde kwam). 
Als betrekkelijk nieuw element, mede ter onderscheiding van een bedrijf van 
het beroep, lijkt de rechtspraak de eis te stellen van een bepaald samenwerkings-
verband. In de uitspraak van 24 dec. 1976 sanctioneerde de HR ecn beslissing 
van de Rb. Amsterdam dat er sprake was van ecn onderneming 'indien in 
georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen aanwe-
zig is'. 
Zie ΒΙΕ 1977 p. 236, NJ1978 nr. 431 aandem/Tendum). 
Boekman (a.zo. p. 20) stelt dat ecn onderneming aan een aantal eisen moet voldoen: 
deelname aan het economisch verkeer zodanig dat men in een concurrentiepositie 
kan komen; gebruik van ecn benaming die een factor in de concurrentiestrijd kan 
zijn en die krachtens gebruiken in de desbetreffende branche een andere dan de 
statutaire of eigennaam kan zijn; het bestaan van een juridische structuur. Verkade 
(B/E 1978 p. 255) meent dat die structuurcis moeilijk in de Hnw is in te passen; voor 
het gerechtigd zijn tot andere industriële eigendomsrechten geldt die eis immers 
evenmin. Hij ziet meer in het toevoegen van een continuïteitseis aan de omschrij-
ving die de HR in het Tandem-arrest toeliet. Die toevoeging brengt bijvoorbeeld 
met zich mee dat een incidentele manifestatie buiten het ondernemingsbegrip valt 
(verg. Hof Den Haag 23 juni 1988,1ER 1988 p. 91, Uitmarkt), en de naam van een 
dergelijke manifestatie niet als handelsnaam (maar wellicht als dienstmerk) kan 
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gelden. De organisatie van de manifestatie kan wel degelijk 'ondernemingsgewijs' 
geschieden. 
Helbach c.s. (a.w. par. 1145) delen niet Bookman's vrees dat, doordat in het Tan-
dem/Tendum-arrcst geen juridische structuur voor de onderneming wordt vereist, 
veel te veel organisaties binnen het ondernemingscriterium zouden vallen. De 
grenzen zouden te ruim worden getrokken indien men deze slechts bepaalde bij het 
Oogmerk om in georganiseerd verband materieel voordeel te behalen'. Juist in het 
Accountants-arrest wordt dit min of meer gecorrigeerd; het is namelijk nodig dat op 
commerciële wijze en in concurrentie met anderen aan het economisch verkeer 
wordt deelgenomen. Deze eis nu wordt ook door Boekman gesteld, waardoor men 
misschien mag veronderstellen dat het onderscheid tussen beroep en bedrijf achter-
gesteld is bij de belangrijker vraag naar het organisatiepatroon, zoals zich dat naar 
buiten manifesteert, van een instelling. 
Opmerkelijk is dat de Hnw ook beschcrmingbiedt aan de naam waaronder een 
onderneming in een voorbereidingsstadium naar buiten treedt. 
Uit oudere rechtspraak leek iets anders voort te vloeien (HR 6 sept. 1962, Ν] 1962 
nr. 360, Apollo H). In het Consulair-arrcst (HR 19 april 1985, ΒΙΕ 1985 p. 342, NJ 
1985 nr. 790) oordeelt de HR over een bestaande onderneming die voorbereidingen 
treft om het charterbedrijf te gaan uitoefenen maar zich reeds bezighield met 
ondersteunende activiteiten voor het toerisme (adviezen, vertegenwoordiging, 
inkoop van voer- en vaartuigen). Voor de charteractivitciten vraagt de eigenaar een 
vergunning aan, laat nieuwe statuten opmaken en legt contacten onder de naam 
Air Holland; er is kortom sprake van voorbereiding op een nieuwe onderneming. 
In zijn annotatie in de NJ bij het Consulair-arrcst stemt Wichers Hoeth in met de 
beslissing van de HR om hier sprake te laten zijn van het voeren van een handels­
naam in de zin van art. 1 Hnw. Hij wijst er op dat ondernemingen in het huidige 
handelsverkeer een lange voorbereidingstijd nodig hebben in verband met het 
aanvragen van vergunningen, verrichten van marktonderzoek en het afsluiten van 
contracten. Wellicht biedt deze uitspraak ook enig houvast ter bestrijding van 
handelsnaampireieri/ (Drion/Martens, Onrechtmatige Daad VI, par. 126.5). Overi­
gens zou een beroep op een dienst merkrecht in een vergelijkbaar geval (dienstmer­
ken vallen sedert 1 jan. 1987 onder de BMW) nu ook hebben gebaat; een (voor 
merkbescherming verplicht te verrichten) merkdepot biedt, tegen inbreuk, al be­
scherming geruime tijd (drie jaar) voordat het merk daadwcrkclijkgebrm'fa behoeft 
te worden (verg. art. 5 sub 3 BMW). 
2.2.3 De handelsnaam 
Het ondememingsbecstje moet ook een naam hebben, wat niet het grootste 
probleem lijkt, want hoge eisen (het gaat immers om het stelsel van de, zij het 
beperkte, firmavrijheid) stelt de wet daaraan niet. 
Boekman (a.w. p. 22) meent dat de naam zowel auditief alsvisueel waarneembaar 
moet zijn. De praktische betekenis hiervan is dat noch een vignet of bijzondere 
schrijfwijze, noch een slagzin of een herkenningsmelodie (denk aan STER-
tunes) als zodanig handelsnaam kunnen zijn. Boekman wijst er op dat, hoewel 
de wet het niet vereist, de naam toch enig onderscheidend vermogen moet 
hebben; niet om als handelsnaam te worden erkend, maar het bepaalt wel de 
mate waarin de handelsnaam kan worden beschermd. Daarin staat zij niet alleen. 
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De mening dat de handelsnaam iets 'eigens' moet hebben is ook Slagter (Handelin-
gen NJV 1963, preadvies p. 100) toegedaan. Steun is ook te ontlenen aan de 
departementale richtlijnen (infra par. 2.8.2) en, incidenteel, de rechtspraak (Hof Don 
Bosch 8 mei 1972, ΒΙΕ 1974 p. 212, Perspectief; Pres. Rb. Almelo 29 juli 1977, ΒΙΕ 
1978 p. 81, Versmarkt). Een principieel verschil tussen de primaire functies die 
merken (waarvoor de eis van onderscheidend vermogen expliciet wel wordt 
gesteld, zie infra par. 3.2.3) en handelsnamen uitoefenen (beide zijn immers onder­
scheidingstekens), is er niet. Niettemin lijkt het dat de ondergrens ter bepaling van 
het onderscheidend vermogen van een handelsnaam, (nog) lager ligt dan voor 
merken het geval is. 
Die 'onderscheidende kracht' is in zoverre van belang dat een onderneming 
geen monopolie mag krijgen op een bepaald woord of op een algemeen gebrui­
kelijke aanduiding, dusdanig dat concurrenten die uitdrukking niet meer 
zouden mogen gebruiken (denk bijvoorbeeld aan het woord Ъаккегі]'' voor een 
bakkerij). Iets dergelijks deed zich voor in het Mosterdmanncke-arrest (HR 11 
febr. 1977, B/E 1978 p. 102, Nf 1977 nr. 363), waarin gesteld werd dat het om een 
beroepsaanduiding ging. In casu was deze echter van een zo grote zeldzaam­
heid dat bescherming tegen verwarringsgevaar toch kon plaats hebben. 
De achtergrond van deze gedachte is dat moet worden aanvaard een vrije 
ruimte waarbinnen ondernemers, zonder gehinderd te worden door handels-
namenrechtelijke 'monopolies', op zich gebruik mogen maken van 'gebruike­
lijke', 'beschrijvende' of 'gangbare' aanduidingen en vermeldingen in hun 
handelsnamen of andersoortige ondememingsaanduidingen. 
Daaraan kan zelfs een grote, in de loop der jaren opgebouwde bekendheid van de han­
delsnaam niet afdoen. Gegeven ook een bepaalde taalkundige ontwikkeling (waar­
aan de handelsnaamvocrder part noch deel behoeft te hebben), die met zich heeft 
gebracht dat een woord tot de (Nederlandse) taalschat is gaan behoren, is een actie 
op grond van verwatering van de handelsnaam of op grond van verwarringsgevaar 
niet meer mogelijk tegen ondernemers, die dat woord in zijn algemeen gebruikelijk 
geworden betekenis in hun handelsnaam willen opnemen of hebben opgenomen 
(verg. HR 8 mei 1987, ΒΙΕ 1987 p. 265, NJ 1988 nr. 36, Bouwcentrum). In het 
merkenrecht is deze opvatting al iets langer aanvaard (BcnGH 5 okt 1982, ΒΙΕ 1984 
p. 63, Ν} 1984 nr. 71, Juicy Fruit). 
Blijkens haar annotatie bij Pres. Rb. Amsterdam 9 juli 1981 (ΒΙΕ 1983 p. 98), meent 
Boekman echter dat de rechter te ver ging door te overwegen dat de aanduiding 
'Filmhouse' van beschrijvende aard was en zich dus niet leende voor bescherming 
(verg. ook Pres. Rb. Haarlem 8 jan. 1988, ΒΙΕ 1988 p. 170, Biesheuvel). Dat een 
dergelijke aanduiding als beschrijvend ervaren wordt, heeft gevolgen voor de beoor­
deling van het verwarringsgevaar, maar stelt die aanduiding niet per se buiten de 
bescherming van de Hnw. 
De handelsnaam mag uit een aantal slechts beschrijvende woorden bestaan; 
door de combinatie te wisselen krijgt de nieuwe handelsnaam al gauw iets 
'eigens'. Beschrijvende aanduidingen kunnen dus bescherming krijgen maar 
ook wel eens missen. In bepaalde gevallen zullen beschrijvende woorden pas 
in combinatie met (een) andcr(e) wel kcnmcrkend(e) woord(en) de handels­
naam voldoende Onderscheidend vermogen' geven. 
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Verdedigbaar is dat ook cijfers (immers visueel en auditief waarneembaar) onderdeel 
van de handelsnaam kunnen zijn (IP 20) en zelfs dat een cijfercombinatie 'sec' een 
handelsnaam kan zijn (4711). Voor telefoon-, telex- of faxnummers, zowel als voor 
telegramadressen geldt m.i. dat deze in beginsel niet als handelsnaam zullen worden 
opgevat door het publiek (HR 26 juni 1981, ΒΙΕ 1982 p. 120, NJ 1981 nr. 514, 
Heipalenhandel); 'inburgering' acht ik evenwel in bijzondere gevallen niet uitgeslo­
ten. Ik ga hier niet nader in op de als problematisch te omschrijven relatie die dan 
tussen de gebruiker van zo'n 'teken' en de vaststeller, verstrekker en eventueel weer 
intrckker van zo'n teken (PTT Telecom) bestaat. 
De schrijfwijze van een handelsnaam is in beginsel niet van belang, vormt geen 
onderdeel van de handelsnaam en is evenmin object van bescherming van de 
Hnw. Of de letters nu in een Times, Palatino, of in een Eurostile staan afgebeeld, 
doet voor de Hnw dus niet ter zake. Wèl kan die schrijfwijze van belang zijn 
om te beoordelen wat een kenmerkend deel van de handelsnaam is, of wat als 
handelsnaam wordt gevoerd. Voor bescherming van een ondememingsaandui-
ding die niet tevens als handelsnaam geldt, valt in voorkomende gevallen een 
beroep te doen op art. 6.162 NBW (art. 1401 BW; zie infra par. 2.4.8). 
Een aanduiding die uitsluitend gebruikt wordt om de aard van de onderneming aan 
te duiden, is geen handelsnaam. In het hierboven genoemde Heipalen-arrest sanc-
tioneerde de HR een beslissing van de Rb. Haarlem dat op grond van typografische 
bijzonderheden (de naam Heipalenhandel was op visitekaartjes in kleinere lettertjes 
gedrukt) en de inschrijving in het handelsregister (slechts de statutaire naam G. 
IJskes en Zonen B.V.) was gebleken dat het woord Heipalenhandel slechts als 
aanduiding van de aard van de onderneming werd gebruikt. In zijn annotatie in de N/ 
bij dit arrest meent Wichers Hoeth dat beslissend is de indruk die hel publiek heeft. De 
typografische vormgeving van een deel van de ondememingsaanduiding kan ook 
aanleiding zijn om aan te nemen dat juist dat deel te weinig opvallend gevoerd wordt 
om als handelsnaam te dienen (verg. Pres. Rb. Haarlem 17 maart 1986, ΒΙΕ 1987 p. 
64, Desireé (Mode)/Daisy Mode). De vraag of het publiek daadwerkelijk de indruk 
heeft dat er sprake is van een handelsnaam of niet, is een feitelijke vraag (HR 29 
maart 1985, B/E 1986 p. 111, N/1985 nr. 606, Van Maaren Optiek). Het publiek kan 
(en mag) ook de indruk hebben dat de onderneming meer dan één handelsnaam 
gebruikt. 
2.2.4 Voeren van een teken als handelsnaam 
In de Hnw is strikt genomen niet de eis te lezen dat het daadwerkelijk gebruik 
van de handelsnaam voorwaarde is op het moment van inroepen van bescher-
ming op grond van de Hnw. In de regel zal bescherming echter slechts kunnen 
voortvloeien uit gebruik van het teken als handelsnaam. Toch komt het (zij het 
zelden) voor dat bescherming wordt gevraagd voor een in 'onbruik' geraakte 
handelsnaam. Onder omstandigheden is dit rechtens mogelijk. 
Het gebruik van een handelsnaam vindt in de Hnw synoniemen in het 'voeren' van 
de handelsnaam (zie art. 5 Hnw) en het 'drijven van de onderneming onder de 
handelsnaam' (zie art. 1 Hnw). In bepaalde gevallen kan een handelsnaam 'over het 
graf' worden beschermd (Pres. Rb. Middelburg 6 april 1984, KG 1984 nr. 125, 
Hackenberg); bescherming is zelfs verleend in een geval dat de eiser zelf moeite deed 
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een nieuwe naam ingang te doen vinden (Pres. Rb. Rotterdam 25 juli 1977, ΒΙΕ 1978 
p. 51, Van der Laan). Bescherming kan ook verkregen worden voor de handelsnaam 
van een buitenlandse onderneming (zonder vestiging in Nederland), in Nederland 
bijvoorbeeld slechts bekend door reclame of de roep van de produkten van de 
onderneming, zie ook hieronder. 
Het voeren van de handelsnaam is dus in eerste instantie een feitelijke aangelegen­
heid die meespeelt in de vraag of en in hoeverre een handelsnaam bescherming kan 
krijgen en die meespeelt in de vraag wanneer er sprake is van inbreuk op het recht 
op de handelsnaam. Het betreft vaak één of een samenstel van de volgende hande-
lingen: aanduidingen op briefpapier, op facturen, op waren en verpakkingen, op 
reclamemateriaal of in advertenties, op het gebouw of op bedrijfsvoertuigen. De 
betrokken onderneming mag van haar handelsnaam niet slechts een incidenteel 
gebruik maken (bijvoorbeeld slechts een inschrijving in het handelsregister), maar 
zij moet regelmatig en duurzaam aan het verkeer deelnemen en als zodanig bij de 
clientèle bekend staan (HR 6 sept. 1962, Ν] 1962 nr. 360, Apollo II; HR 14 nov. 1975, 
ΒΙΕ 1976 p. 106, Ν] 1977 nr. 207, De Assenburg), behoudens de omstandigheden 
genoemd in het Consulair-arrest (zie par. 2.2.2). 
In dit kader speelt ook een rol het door Boekman geïntroduceerde onderscheid 
tussen rcehtscheppend en inbreukmakend gebruik van de handelsnaam (a.w. p. 24). 
Met Boekman en net als in het merkenrecht geldt, ben ik van mening dat er inderdaad 
een dergelijk verschil bestaat. In theorie zou men dat verschil kunnen baseren op de 
tekst van de Hnw, waar art. 1 Hnw immers spreekt van 'het drijven van de 
onderneming onder de handelsnaam'. Dit impliceert mijns inziens gebruik van een 
meer duurzaam en intensief karakter dan het onder bepaalde omstandigheden 
verboden 'voeren van de handelsnaam' in de art. 3,4,5,5a en 5b Hnw. In de praktijk 
is het voorstelbaar dat degene die inbreuken op zijn handelsnaamrecht veronder-
stelt, sneller zal ageren dan de 'inbreukmaker' tijd heeft om regelmatig en duurzaam 
onder de handelsnaam aan het economisch verkeer deel te nemen. 
2.2.5 De handelsnaam van buitenlandse ondernemingen 
De bescherming die de Hnw biedt is beperkt tot het Nederlandse territoir, maar 
niet tot handelsnamen van Nederlandse ondernemingen. Ook handelsnamen 
van buitenlandse ondernemingen kunnen hier te lande bescherming van de 
Hnw genieten. 
Wat voor handelsnamen van Nederlandse ondernemingen pas later werd aangeno-
men, gold voor de handelsnamen van buitenlandse ondernemingen reeds eerder. 
Reeds in 1927 maakte de HR uit dat voeren in Nederland niet vereist was, maar dat 
enige bekendheid al voldoende kon zijn (HR 31 mei 1927, Nf 1927 p. 911, Vita). Hoe 
kan die bekendheid dan ontstaan? Illustratief is het Churrasco-arrest (HR 18 jan. 
1980, ΒΙΕ 1980 p. 253, NJ 1980 nr. 472). Het betrof een grote Duitse restaurantketen 
die horecabedrijven exploiteert in de Spaans-Argentijnse sfeer, met name in de grote 
Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse steden. Op grond van de regelmatige confrontatie 
van Nederlandse toeristen en zakenlieden met deze handelsnaam meende Churrasco 
in Nederland, waar zij geen vestiging had (en evenmin enig handclsdcbiet), bescher-
mingswaardige bekendheid te hebben ten opzichte van de handelsnaam 'Charous-
ko' van een Balkanrestaurant te Leiden. De rechter meende echter dat er hier te lande 
geen zodanige bekendheid bestond dat door het gebruik van de naam Charousko bij 
het publiek verwarring te duchten was. In casu was niet gebleken van bijv. reclame­
campagnes in Nederland of het onder de naam van Churrasco produkten in de 
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handel brengen. Het cassatieberoep faalde; het betrof in de visie van de Hoge Raad 
immers een feitelijke kwestie. In een ander geval verwierp de Hoge Raad het 
cassatieberoep ingesteld tegen de beslissing van Hof Amsterdam 15 sept. 1988 dat 
(beschermingswaardige) bekendheid in Nederland van de handelsnaam ontstaan 
door het verhandelen en bezigen van produkten in casu niet aannemelijk was 
gemaakt (verg. HR 29 juni 1990,1ER 1990 p. 94, Matrix; zie ook de conclusie van A-G 
Biegman-Hartogh bij dit arrest). 
2.3 Karakter van het recht op de handelsnaam; overdracht en 
licentie van de handelsnaam 
2.3.1 Inleiding; bestaat er een subjectief recht op de handelsnaam? 
Eerder is gewezen op de twijfels die (nog steeds) bestaan over het rechtskarakter 
van aanspraken op een handelsnaam. Deze controverse lijkt te zijn aangevangen 
bij Molengraaff's bekende artikelen in het Rechtsgeleerd Magazijn in 1887. 
De controverse leeft voornamelijk in de literatuur; zie echter Hof Amsterdam 
31 maart 1983, ΒΙΕ 1984 p. 110, Micloo/Miele. 
Vóór 1919 interpreteerde de Hoge Raad het begrip 'onrechtmatige daad' als 
'onwetmatig'. Aangezien een algemeen-wettelijke 'kapstok' waaraan de koop-
man ongeoorloofde handelspraktijken kon ophangen aldus ontbrak, trachtte 
de lagere rechtspraak wel een 'uitsluitend' recht op de handelsnaam te creëren. 
Handelen in strijd met een subjectief (naam-)recht van een ander zou immers 
een onrechtmatige daad zijn. 
Molengraaff wees deze (niet altijd consequent toegepaste) constructie af omdat in 
geen wet daarvoor aanknopingspunten waren te vinden. Aanvaarding van een 
subjectief recht op de handelsnaam zou volgens hem bovendien tot onwenselijke 
gevolgen leiden (romanschrijvers en dichters zouden voorzichtig moeten zijn bij het 
kiezen van pseudoniemen en namen voor hun romanhelden; een sigarenzaak in 
Maastricht zou niet meer dezelfde naam mogen hebben als een soortgelijke, onder 
een overeenstemmende naam gedreven zaak in Groningen). 
De door Molengraaff geïnspireerde handclsnaamwetgever liet zich, naar hij 
beweerde, leiden door wat het handelsverkeer eiste. Volgens de Memorie van 
Toelichting bestond geen behoefte aan een uitsluitend (als ware het een zake-
lijk) recht op de handelsnaam. 
De schrijvers vertoonden naderhand enige verdeeldheid over de kwestie of in de 
Hnw al dan niet een subjectief recht op de handelsnaam was neergelegd. Greup 
neemt een tussenstandpunt in waar hij meent dat art. 5 Hnw, hoewel als verbods-
bepaling geformuleerd, cen zeker recht, zij het geen uitsluitend recht, op de handels-
naam vestigt, dat ontstaat door gebruik (RM Themis 1929 p. 229). Pfeffer laat zich in 
zijn overzichtswerk Grondslagen van Nederhndsch Mededingingsrecht (1938) in het 
geheel niet uit over deze kwestie. In ongeveer dezelfde periode is het Van Wagenin-
gen die geen uitsluitend recht op de handelsnaam erkent. Er is immers geen wet die 
aan de handelsnaam dat karakter uitdrukkelijk toekent (Handelingen NJV 1941, 
preadvies p. 58 e.V.). 
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In de moderne literatuur kunnen wij Boekman als een typische voorstander van 
het aanvaarden van een subjectief recht op de handelsnaam beschouwen. Zij 
verdedigde dat standpunt in haar proefschrift uit 1956 en ook in de tweede 
druk van dat werk (die verscheen in 1977); in dezelfde lijn: Van Oven/Löwen-
steyn c.s., Handelsrecht/mededingingsrecht p. 40/41. 
Ook in de tweede druk van De Handelsnaam probeert Boekman de mogelijke tegen-
argumenten te weerleggen. De vrees voor een te ruime beschermingsomvang (het 
standpunt van Molengraaff en de wetgever) verwerpt zij door er op te wijzen dat 
het recht tot een bepaald gebied of bepaald deel van de markt beperkt kan blijven. 
Dit werd reeds verdedigd door Meijers in diens annotatie onder HR 30 jan. 1936, NJ 
1936 nr. 438, (Hollandia). Boekman wijst er op dat ook ten aanzien van het recht op 
een merk de vrees voor een te ruime beschermingsomvang bestond; inmiddels is 
ook het merkrecht als een subjectief recht erkend. 
Zowel Helbach c.s. (я.а». par. 1140) als CA. Boukema (Civielrechtelijke Samenloop par. 
51) zien de Hnw als een aantal specifieke zorgvuldigheidsnormen die op grond van 
bepaalde feitelijke omstandigheden (verwarring bij of misleiding van het publiek) 
bij overtreding tot onrechtmatigheid jegens een belanghebbende kan leiden. Een 
onderzoek naar feitelijke omstandigheden om verwarringsgevaar en beschermings­
omvang van het recht op de handelsnaam te beoordelen mag echter volgens Boek­
man geen bezwaar zijn; in het merkenrecht deed en doet zich immers hetzelfde voor. 
Helbach c.s. menen dat waar art. 6 Hnw aan iedere belanghebbende de bevoegd heid 
toekent om te ageren tegen een onrechtmatige handelsnaam er van een subjectief 
recht op de handelsnaam geen sprake kan zijn. Dit lijkt mij tegen de aanvaarding 
van een subjectief recht op de handelsnaam het meest steekhoudende bezwaar, daar 
het afhangt van de inhoud van het begrip 'belanghebbende' in hoeverre het hier nog 
wel gaat om een exclusieve bevoegdheid van de handelsnaamgebruiker zich te 
verzetten tegen inbreuken op zijn recht. Volgens Boekman is dat wettelijke uitgangs­
punt door de rechtspraak echter aanzienlijk genuanceerd. Daaruit blijkt volgens haar 
dat lang niet 'een ieder' belanghebbende is, zie nader infra par. 2.6.1. 
In art. 2 Hnw ziet Boekman één van de redenen die haar stelling schragen: de 
overdraagbaarheid van de handelsnaam (zij het tezamen met de onderneming waar-
voor hij gevoerd wordt). Helbach c.s. menen echter dat art. 2 Hnw slechts van belang 
is voorzover daarop een beroep kan worden gedaan in verband met de eis van 
prioriteit die met name in art. 5 Hnw een rol speelt; men kan het gebruik van een 
rechtsvoorganger bij het eigen gebruik tellen (a.w. par. 1143). Stein veronderstelt zelfs 
dat de wetgever een verband heeft gelegd tussen die beperkte overdraagbaarheid 
en de aard van het recht op de handelsnaam (RM Themis 1979 p. 200). Er kunnen 
namelijk meerdere personen tot dezelfde handelsnaam gerechtigd zijn zonder dat 
verwarringsgevaar is te duchten. Dat zou volgens de wetgever onverenigbaar zijn 
met het bestaan van een subjectief recht. 
Ook in de rechtspraak meent Boekman enige argumenten te vinden. Zij wijst op de 
gevallen waarin de rechter spreekt van 'rechten op de handelsnaam'; in Rb. 
Amsterdam 27 sept. 1968, NJ 1968 nr. 354 (Him), zelfs van 'het uitsluitend recht op 
(gebruik van) de handelsnaam'. Ik vind dit geen steekhoudend argument, daar het 
even goed mogelijk is te wijzen op al die keren dat de rechter het niet doet of dat 
zelfs uitdrukkelijk afwijst (verg. Hof Amsterdam 31 maart 1983, Mieloo/Miele, zie 
hierboven). Het is overigens opmerkelijk hoe vaak de rechter zich 'verspreekt' in 
gevallen waarin hij oordeelt over 'rechten op merk en handelsnaam' (als het gaat 
om gevallen waarin het subjectieve recht als zodanig geen onderwerp van geschil 
was). 
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Op grond van de huidige behoeften van het handelsverkeer en dito maatschap-
pelijke opvattingen in deze is men in de praktijk niet geneigd zwaar te tillen aan 
de oude bezwaren van de wetgever. Voor de bescherming tegen verwarring-
wekkende en misleidende handelsnamen is op zich de constructie van een 
subjectief recht niet noodzakelijk. Het belang van de aanvaarding van Boek-
man's stelling zit eigenlijk vooral in de (hierna nog te bespreken) kwesties rond 
(de beperkte mogelijkheid van) overdracht en licentiëring van, alsmede van 
beslag op (rechten op) de handelsnaam. Het bestaan van een actiebevoegdheid 
van belanghebbenden die niet tevens beter-gerechtigden zijn (waartoe ook de 
Kamers van Koophandel en het Openbaar Ministerie behoren) blijft echter een, 
zij het dogmatisch, probleem (Verkade, ΒΙΕ 1978 p. 256). 
2.3.2 Consequenties van het aanvaarden van een subjectief recht op de 
handelsnaam 
Bij conflicten met betrekking tot overdracht of overgang van een handelsnaam 
kan men de vragen stellen of deze wel rechtsgeldig was, casu quo wie tot de 
overdracht bevoegd was. De constructie van het subjectieve recht op de handels­
naam kan vermogensrechtelijke geschillen tussen partijen over de gerechtigd­
heid tot één bepaalde handelsnaam overzichtelijker maken. 
De wet voorziet іл bepaalde voorschriften met betrekking tot de overgang van de 
handelsnaam. Art. 2 Hnw nog even buiten beschouwing latend, is het op basis van 
art. 30 WvK mogelijk dat de handelsnaam van een ontbonden vennootschap onder 
firma ofwel door één van de gewezen vennoten voor diens onderneming wordt 
aangehouden, ofwel indien de naam van een der gewezen vennoten daarin voor-
komt, deze toestemming verleent aan één van de anderen die de naam wil aanhou-
den voor diens onderneming. Het betreft hier op het eerste oog een species van de 
in art. 3 lid 3 Hnw voorziene uitzondering op de regel dat het verboden is in strijd 
met de waarheid aan te duiden dat de onderneming aan een ander toebehoort. 
Volgens Boekman echter betekent handelen in strijd met art. 30 WvK niet een 
onrechtmatig voeren van de handelsnaam in de zin van de Hnw (a.w. p. 38). 
HandelsnaamgeschiUen kunnen in tweeërlei gedaante voorkomen: tussen onderne-
mingen met gelijkende handelsnamen die verder niets met elkaar te maken hebben, 
en geschillen waarbij men twist over wie de gerechtigde is tot de handelsnaam. Art. 
5 Hnw geeft een norm voor de eerste groep van geschillen maar is niet van toepassing 
als het er om gaat dat een persoon een ander het gebruik van een handelsnaam, 
waaronder die ander een onderneming drijft, betwist, zonder dat hijzelf een derge-
lijke onderneming onder een overeenstemmende handelsnaam drijft. Vooral dat 
laatste is van belang: aanvaarding van een subjectief recht op de handelsnaam maakt 
het mogelijk dat de rechthebbende kan beschikken (waaronder valt te begrijpen 
'toestemming geven tot gebruik') over het recht op een handelsnaam zonder tezelf-
der tijd zelf 'gerechtigd' te zijn tot een onderneming, of zelfs er één te voeren. Met 
betrekking tot geschillen over de overdracht van cen subjectief recht op de handels-
naam (if any) is voorts de rekestprocedure van art. 6 Hnw minder geschikt; bovenal 
is het de vraag of het conflict realiter tot een conflict over 'deze wet' (verg. art. 6 Hnw) 
beperkt kan blijven. Dit wordt door de rechter wel eens miskend. 
Tenslotte zouden, zonder dat de rechter daarvoor de kring van belanghebbenden te 
ver zou moeten uitbreiden, meer gerechtigden tot de handelsnaam in een proces 
kunnen worden toegelaten bij aanvaarding van een subjectief recht op de handelsnaam. 
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Een voorbeeld van een geval waarin het recht op de handelsnaam als subjectief 
recht de vennogensrechtelijke situatie overzichtelijker kan maken, doet zich 
voor bij de agent of alleenvertegenwoordiger die werkt met (ongeveer) dezelf-
de handelsnaam als de principaal. 
Men kan hierbij denken aan vertegenwoordigers van buitenlandse ondernemingen 
die onder hun handelsnaam in Nederland reeds een beschermingswaardigebekend-
heid genieten. Dat kan het geval zijn indien het publiek er van op de hoogte is dat 
bepaalde produkten van een bepaalde producent afkomstig zijn of omdat de han-
delsnaam hier reeds gevoerd werd. Dan ontstaat het probleem hoe men het recht op 
de handelsnaam kan overdragen zonder onderneming (wat wettelijk immers is 
uitgesloten, verg. art. 2 Hnw), terwijl over de mogelijkheid van licentie van de han-
delsnaam helemaal niets is geregeld in de wet. 
Een tweede probleem is wat er gebeurt indien een overeenkomst met een alleenver-
tegenwoordiger ten einde loopt. Moet dan (opnieuw) de handelsnaam zonder onder-
neming worden overgedragen? Is dan het recht op de handelsnaam door niet-gebmik 
teniet gegaan ingevolge een enkele toestemming tot gebruik waarbij de oorspronkelijk 
gerechtigde zélf niet meer de handelsnaam gebruikt op het Nederlandse territoir? 
De problemen worden natuurlijk groter als een geschil ontstaat over het verloop of 
de afloop van de overeenkomst (verg. Pres. Rb. Roermond 4 dec. 1970, ΒΙΕ 1972 p. 
65, Chemo). M.i. stelt Boekman terecht dat de constructie van een recht op de 
handelsnaam dergelijke zaken eenvoudiger oplosbaar doet zijn, 'vooral als het er 
om gaat te zien wat de rechten van de principaal zijn ten aanzien van die handels­
naam' (a.w. p. 70). Ongetwijfeld zullen in art. 6.248 NBW (art. 1374 BW) en de 
post-contractucle goede trouw kapstokken gevonden kunnen worden om het ge­
schil tussen partijen, voorzover zij hieromtrent al niet uitdrukkelijk tot overeenstem­
ming zijn gekomen, te beslechten. Daarmee is overigens nog niet opgelost de kwestie 
van de wettelijk beperkte overdraagbaarheid van de handelsnaam. 
Een tweede categorie van gevallen betreft de situatie dat in Nederland nog niet 
een handelsnaam werd gevoerd of ten aanzien waarvan nog geen beschermings­
waardige bekendheid bestond. Wie hier dan als agent de handelsnaam van (met 
name) een buitenlandse onderneming introduceert bouw t in beginsel een recht op 
de handelsnaam op voor zijn eigen onderneming. Dat kan to t onbillijke resul ta ten 
leiden. Men vergelijke daarvoor de art óseptics VvP jo. 4 sub 6b BMW, waarin 
wordt voorzien de mogelijkheid dat de agent of vertegenwoordiger van de 
merkhouder zonder toestemming het merk gebruikt of deponeert. In dat geval 
staat (gedurende een bepaalde termijn) het depot van de agent of vertegenwoor-
diger bloot aan het gevaar van nietigverklaring (zie ook par. 3.4.2.7c). 
Volgens een uitspraak van de Rb. Amsterdam van 25 sept. 1982 (ΒΙΕ 1983 p. 230, 
Mitralux) is er bij en op dergelijke wijze opgebouwd handelsnaamrecht geen sprake 
van een zelfstandig recht. Een mooie oplossing maar deze beslissing is als zodanig naar 
mijn mening 'enig* in zijn soort en mogelijk beïnvloed door merken-, octrooi- en 
internationaal privaatrechtelijke omstandigheden. In andere zin en in feite conform 
het systeem van de wet: Pres. Rb. Den Haag 18 mei 1988, ΒΙΕ 1988 p. 277 (Tupak); de 
Pres. hecht veel waarde aan de omstandigheden dat de principaal in casu noch ten 
tijde van het sluiten van het (franchise-)contract noch tijdens het moment dat de agent 
zijn onderneming onder de handelsnaam ging drijven, tot de handelsnaam gerechtigd 
was. 
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Het spreekt vanzelf dat het, vooral onder de huidige wettelijke situatie, aanbeveling 
verdient dat de principaal en de vertegenwoordiger/agent de gebruiksbevoegdhe-
den met betrekking tot de handelsnaam in de te onderscheiden gevallen (met name 
na de beëindiging van hun contractuele verhouding) zo duidelijk mogelijk regelen. 
M.i. ware daaraan rechtsgeldigheid toe te kennen, ook al staat zo'n regeling wellicht 
in sommige opzichten op gespannen voet met (een historische interpretatie van) art. 
2 Hnw (verg. ook par. 2.3.4, laatste alinea). 
Ook bestaat tegen het idee dat de Hnw 'slechts' een stelsel van verbodsbepalingen 
is, en niet tevens de handelsnaamgebruiker een 'absoluut' recht toekent, het bezwaar 
dat een door de beter- of ouder-gerechtigde aan een derde verleende toestemming 
tot gebruik van de handelsnaam, een actie op grond van de Hnw (art. 3 en 5) tegen 
die derde strikt genomen niet uitsluit; immers, de Hnw waakt tevens tegen misleiding 
van het publiek. En zelfs een beroep door de gedaagde handelsnaamgebruikcr op 
'rechtsverwerking' (welk recht verwerkt men immers?) vanwege een 'te lang stilzit-
ten' of 'stilzwijgend gedogen' mag dan eigenlijk geen baat hebben (Rb. Maastricht 
5 april 1989, B/E 1990 p. 217, Prg. 1989 nr. 3200, Boels). Vergelijk echter ook de 
kritische noot van Boekman onder vorengenoemd vonnis in ΒΙΕ. Zij pleit in derge­
lijke gevallen voor een analogische toepassing via het belanghebbende-begrip van 
de 'misbruik van bevocgdhcid'-constructie in BenGH 18 nov. 1988 (B/E 1989 p. 282, 
N/1989 nr. 299, Philip Morris/BAT; zie infra par. 3.4.4.). 
Al met al ben ik van mening dat de constructie van een subjectief recht op de 
handelsnaam kan bijdragen aan de oplossing van de door Boekman aangegeven en 
hierboven geschetste problemen. Zij is onmisbaar indien men ook het leggen van 
beslag (denk aan faillissement) op de handelsnaam en het verschaffen van een vorm 
van 'zakelijke' zekerheid op de handelsnaam zou willen mogelijk maken (verg. nog 
par. 2.3.7). De indertijd door de wetgever geopperde bezwaren (de beschermings-
omvang en debcschermingsinhoud) lijken inmiddels goeddeels achterhaald, terwijl 
evenmin in het wettelijk systeem van de Hnw onoverkomelijke obstakels te vinden 
zijn. Dat de handelsnaam een vermogenswaarde vertegenwoordigt en, zij het onder 
een beperking, overdraagbaar is, staat buiten kijf. Bovendien is niet duidelijk waar­
om de aard van het recht op de handelsnaam dusdanig verschilt met de aard van 
andere intellectuele eigendomsrechten dat op die grond aan de handelsnaamgerech-
tigde een subjectief recht ontzegd zou moeten worden. Dat toezicht op de naleving 
van de bepalingen van de Hnw ook is opgedragen aan 'belanghebbenden' behoeft 
evenmin bezwaarlijk te zijn; de hoedanigheid van belanghebbende hangt immers 
(desnoods per wetsartikel) samen met de aard van de geschonden bepalingen. Aan 
de rechter is overgelaten te bepalen wie zich van geval tot geval kan beroepen op de 
Hnw; bij het aannemen van een subjectief recht op de handelsnaam (welk recht met 
name is omschreven in art. 5 Hnw) zal hij aansluiting zoeken bij vergelijkbare 
regelingen ten aanzien van andere intellectuele eigendomswetten. De problemen die 
samenhangen met de wettelijke beperking van de overdracht van de handelsnaam 
zijn daarmee nog (steeds) niet uit de wereld. 
2.3.3 Handelsnaam en franchising 
Overdracht van de handelsnaam is slechts mogelijk tezamen met de onder­
neming waarvoor hij gevoerd wordt (art. 2 Hnw). Dit is natuurlijk een 
beperking van de beschikkingsbevoegdheid. De handelsnaam is echter in de 
praktijk niet meer uitsluitend een middel tot identificatie van de onderne­
ming. Hij heeft ook andere functies en is ook op andere gronden op geld 
waardeerbaar te achten. 
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De handelsnaam kan ook de functie hebben om een bepaald image van de onderne-
ming te symboliseren, desnoods niet slechts voor één onderneming maar ook voor 
een concern ('groep') of een aantal samenwerkende ondernemingen. De toenemende 
betekenis van de reclamefunctie van de handelsnaam heeft er toe geleid dat daarmee 
bijvoorbeeld een economische band tussen ondernemingen kan worden aangege-
ven. Dit kan ook voor de vertegenwoordiger hier te lande van een buitenlandse 
onderneming van belang zijn. 
De handelsnaam heeft dientengevolge een zelfstandige betekenis gekregen. Dit 
manifesteerde zich al sedert lange tijd bij het zogenaamde vrijwillige filiaalbe-
drijf: een detaillist drijft voor eigen rekening een onderneming onder de han-
delsnaam van een ander die met name de inkoop en reclame voor de 
aangesloten detaillisten verzorgt. Vooral in de in Nederland rond 1970 op grote 
schaal tot ontwikkeling gekomen franchising is de handelsnaam een vergelijk-
bare rol gaan spelen (Kneppers-Heynert, ΒΙΕ 1984 p. 251). 
Franchising kan men omschrijven als de beschikbaarstelling door de franchisor 
aan de franchisee van een in hoofdzaak beschermbaar en door de franchisor 
ontwikkeld exploitatiesysteem tegen betaling van een vergoeding (royalties). 
Verg. de definitie van Komen/Raaymakers/De Rooy (Juridisch Zakboek, Hoofdstuk 
IV, par. 38); zie ook Grosheide, 1ER 1988 p. 1. 
Het begrip franchising kan men vanuit verschillende gezichtspunten bekijken. Waar 
sprake is van de exploitatie van een bepaald 'ondernemingssysteem' impliceert dit 
een beperking van het ondememingsrisico van de franchisor die wel het systeem 
heeft ontwikkeld, maar het niet daadwerkelijk behoeft op te zetten en uit te oefenen 
(hetzelfde gaat op bij een zodanige uitbreiding van de activiteiten). Voor de franchisee 
is als het ware een belangrijk gedeelte van de aanloopkosten van het opzetten van 
een onderneming overgenomen; voorts bestaat de mogelijkheid te profiteren van 
marktonderzoeken, eerder opgedane ervaringen en reeds opgebouwde bekendheid 
en 'image'. 
Voor beide deelnemers speelt dus een zeker financieringsaspect in de vorm van 
kostenbesparingen. Aangezien franchising niet zelden voorkomt in de dienstverle­
nende, althans arbeidsintensieve sector, kan men ook spreken van een 'spreiding' 
van arbeidskosten en pcrsoneelsverplichtingen. 
De franchise-overeenkomst is in beginsel aan geen andere beperkingen onderhevig 
dan die in het algemeen voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van contracten 
gelden (zij kent als zodanig geen eigen wettelijke regeling). De overeenkomst kan 
per geval verschillen waar het betreft assortimentsbepaling, prijszetting, aankleding, 
inspraak voor de franchisee, instructies van en controle door de franchisor etc. De 
regeling in de contractuele sfeer is van groot belang, vooral omdat alle betrokkenen 
gebaat zijn bij behoud en versterking van de waarde die een dergelijk exploitatie-
systeem vertegenwoordigt. 
Bij franchising staat de exploitatie van een 'ondememingssysteem' voorop, waarbij 
de opbouw en ontwikkeling van bekendheid en een zeker 'image' en daarmee 
verbonden goodwill van groot belang zijn. In dit kader speelt het aspect van de 
intellectuele eigendomsrechten, met name het merken- en handelsnamenrecht, een 
grote rol. Van belang hierbij is de licentieverlening, d.i. het door de merk- of handels-
naamgerechtigde verlenen van toestemming tot bepaalde gebruikshandelingen 
door een ander, zonder dat de gerechtigde zijn aanspraken verliest. Bij de licentie 
van merkenrcchtelijke bevoegdheden kan het gaan om het produceren volgens een 
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bepaald produkticproces waarna op de vervaardigde produkten het merk van de 
licentiegever kan worden aangebracht. De licentie (maar ook de overdracht) van de 
handelsnaam zonder onderneming is in de praktijk pas later aanvaard omdat stan-
daardisatie van produktieprocessen met een uniforme kwaliteit van geproduceerde 
waren aannemelijker leek dan standaardisatie van het optreden van een bepaalde 
onderneming. Door hetzelfde idee echter toe te passen op een compleet exploitatie-
systeem is in commerciële kring aanvaard dat licentiëring van de handelsnaam van 
belang kan zijn. De Hnw is, naar de letter althans, nog niet zover. 
Niet onvermeld mag blijven dat in franchiseverhoudingen sprake is van samenwer-
kingsvormen tussen ondernemingen. Mededingingsregelingen zijn onderworpen 
aan nationale en internationale voorschriften. In Nederland kennen wij de Wet 
Economische Mededinging, op grond waarvan de minister van Economische Zaken 
kan optreden, met name als het algemeen belang eist dat dergelijke regelingen 
onverbindend worden verklaard (art. 19 WEM). Voor internationale franchiseketens 
is van veel groter belang de regeling in het EEG-Verdrag, met name de art. 85 en 86, 
op basis waarvan voorkomen kan worden dat de handel tussen de Lid-Staten 
ongunstig wordt beïnvloed en de mededinging binnen de gemeenschappelijke 
markt wordt verhinderd door ondememersovereenkomsten of onderling afgestem-
de gedragingen. Het toezicht van de Europese Commissie op de naleving van deze 
mededingingsregels en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EEG (verder 
HvJ EG) hebben geleid tot een streng regime waarin franchise-overeenkomsten 
echter niet bij voorbaat nietig bleken te zijn. 
In het Pronuptia-arrest oordeelde het Hof over een vorm van franchising waarin de 
franchisee zich had toegelegd op de verkoop van bepaalde waren in een bedrijf 
waarvan de opzet, de cxploitatieformule en de aankleding door de franchisor 'ter 
beschikking' waren gesteld (HvJ EG 28 jan. 1986, N/1988 nr. 163, SEW 1987 p. 387). 
Tot deze vorm van franchising beperkte het HvJ EG zich uitdrukkelijk. Een dergelijke 
vorm van franchising, waarin onafhankelijke ondernemers, zij het tegen betaling, 
kunnen profiteren van een ontwikkeld marketingconcept en een bepaald image, 
opent de mogelijkheid tot uitbreiding zonder grote investeringen. Een dergelijke 
samenwerkingsvorm is, aldus het HvJ EG, in beginsel géén beperking van de 
mededinging en verschilt wezenlijk van het systeem van wederverkopers en een 
geselecteerd distributienet. In een dergelijke samenwerkingsvorm zijn bepaalde 
maatregelen ter bescherming van de aangewende know-how, ervaringsresultaten, 
de ter beschikking gestelde 'steun' en het image (belichaamd in met name onder-
scheidingstekens) onontbeerlijk en dientengevolge niet in strijd met het verbod van 
art. 85 EEG-Verdrag. Waar de overeenkomst echter leidt tot een (strakke) verdeling 
der markten tussen franchisor en franchisee of tussen franchisees onderling en waar 
de mogelijkheid van prijsconcurrentie word t verhinderd, 'ontaardt' deze samenwer-
kingsvorm in een in beginsel verboden mededingingsregeling, behoudens onthef-
fing ex art. 85 lid 3 EEG-Verdrag. 
Deze uitspraak loopt m.i. in de pas met de eerder ontwikkelde lijn in de rechtspraak 
van het HvJ EG, met name ten aanzien van de zogenaamde selectieve distributie-
overeenkomsten. De uitspraak van het HvJ EG is in grote lijnen overgenomen (en 
nader verfijnd) in de op basis van art. 85 lid 3 EEG-Verdrag totstandgekomen 
groepsvrijstelling voor franchise-overeenkomsten (Vo. 4087/88, Pubi. EG L359/46,28 
dec. 1988). De verordening is op 1 febr. 1989 van kracht geworden (zie over deze 
verordening onder meer Aelen, SEW 1990 p. 3 e.V.). Zowel het HvJ EG als de 
Europese Commissie hebben oog gehad voor de samenhang in de franchise-over-
eenkomst als geheel. Maar overigens laten zowel deze uitspraak als de verordening 
onverlet de op basis van art. 85 ontwikkelde rechtspraak en beschikkingspraktijk 
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indien aan de uitoefening van het merk- of handelsnaamrecht een met dat artikel 
strijdige ondememingsafspraak ten grondslag ligt (zie ook infra par. 4.2). Opmerke-
lijk is, in het licht van de Hnw, dat de verordening uitgaat van het bestaan en de 
geldigheid van overeenkomsten tot het verlenen van toestemming tot gebruik 
(licentie!) van een gemeenschappelijke naam, waaronder ik minstens ook een han-
delsnaam versta. 
De Hnw voorziet niet in Hcentiënng van de handelsnaam, en een (tijdelijke) 
overdracht van de handelsnaam zonder overdracht van de onderneming werd 
door de wetgever als onwenselijk beschouwd. 
Waar sprake is van nevenvestigingen van de hoofdvestiging, is er geen sprake van 
een probleem want bij het voeren van de naam door zo'n nevenvestiging kan men 
ook niet spreken van een overdracht of licentie; de onderneming is immers 'uitge-
breid'. Dat wordt anders indien de licentienemer of franchisee juridisch zelfstandig 
zijn. 
Stein meent dat onderneming en handelsnaam onverbrekelijk met elkaar zijn ver-
bonden. Ook uit de eis van verwarringsgevaar van art. 5 Hnw zou blijken dat de 
handelsnaam ondergeschikt is aan de onderneming. Stein geeft overigens aan dat 
zijn opmerking niet zozeer een belemmering is om een subjectief recht op de 
handelsnaam te aanvaarden. M.i. verwart Stein echter zijn onvcrbrekelijkheidsdog-
ma met de kwestie hoe het recht op de handelsnaam kan ont- en »ooribestaan en dat 
is altijd in verband met een onderneming. Zoals hierboven al is aangegeven wil dit 
nog niet zeggen dat er geen 'recht' op een handelsnaam kan bestaan, terwijl er van 
een onderneming geen sprake meer is (verg. Pres. Rb. Rotterdam 25 juli 1977, ΒΙΕ 
1978 p. 51, Van der Laan). 
Dat men ten opzichte van het publiek een band wil veronderstellen op grond van 
gelijke oorsprong of systeem dan wel op grond van een moeder-dochter relatie in 
de vennootschappelijke sfeer, heeft te maken met de functie van de handelsnaam als 
image-builder, als hulpmiddel in de reclame. De behoefte in de praktijk aan een 
licentie- of 'vrije' overdrachtmogelijkheid bestaat, maar de uitvoering daarvan is 
naar de letter c.q. wetsgeschiedenis in strijd met de wet. 
2.3.4 De handelsnaamoverdracht en -licentie in de praktijk 
Waar uit de wet(sgeschiedenis) volgt dat licentie en 'vrije' overdracht van de 
handelsnaam eigenlijk ongeoorloofd zijn, zou men zich kunnen voorstellen dat 
tegen deze rechtsfiguren regelmatig wordt geageerd. Dat dit gelukkig niet 
geschiedt, is aan een aantal redenen toe te schrijven. 
De Kamers van Koophandel, die via art. 6a Hnw ook een functie bij de naleving van 
de voorschriften van de Hnw hebben (zie infra par. 2.6.2), kunnen in principe een 
inschrijving van een handelsnaam aanvechten. Dat zij dat in geval van een op een 
licentie of 'vrije' overdracht gebaseerde handelsnaam niet doen, vloeit voort uit de 
erkenning van de behoeften van het handelsverkeer. Men hanteert richtlijnen ten 
aanzien van ondernemingen die in het kader van een franchise-overeenkomst een 
bepaalde handelsnaam willen gaan voeren. De Kamers eisen dan dat het contract 
wordt getoond en dat naast de handelsnaam die krachtens de overeenkomst gevoerd 
gaat worden, ook nog een andere naam in het handelsregister wordt ingeschreven 
(Boekman, ΒΙΕ 1977 p. 164). Aan deze richtlijn wordt nog steeds de hand gehouden. 
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Die andere naam behoeft echter niet (nadrukkelijk) geuoerd te worden, behoudens 
in de in de Hnw en Boek 2 BW (beperkt) voorgeschreven gevallen. 
De ontwerpers van de Hnw veronderstelden (blijkens de Memorie van Toelichting) 
dat overdracht van de handelsnaam los van de onderneming tot misleiding van het 
publiek aanleiding zou geven. Echter, de eigenaar van een onderneming kan ook 
eigenhandig aan het karakter of de aard van de onderneming afdoen en aldus het 
publiek teleurstellen. Men mag er van uitgaan dat de eventuele verkrijger of licen­
tiehouder om dezelfde reden als de (voormalige) eigenaar er voor zal waken dat zijn 
onderneming, met wie het publiek de naam verbindt, 'verloedert', namelijk uit 
eigenbelang. Dezelfde argumenten die de handelsnaamwetgever gebruikte, dien­
den overigens ter verklaring van het vereiste van de gebonden overdracht van een 
merk en een onderneming in de Merkenwet 1893. In de nu geldende Benelux 
Merkenwet is dat vereiste verdwenen (zie art. 11 BMW). Sinds 1 jan. 1987 geldt dat 
ook voor de juist in dit opzicht met handelsnamen sterk vergelijkbare dienst merken. 
Een volgend argument ter ondergraving van wetgever's standpunt ligt in de rechts­
praak. Het befaamde Mosterdmanneke-arrest (HR 11 febr. 1977, ΒΙΕ 1978 p. 102, Ν} 
1977 nr. 363) betrof een Tilburgs manneke, die met een kar vol mosterd langs de 
deuren trok om er zijn eigenhandig bereide waar te slijten. Hij was onder de naam 
'Het Mostcrdmanneke' bij het publiek bekend en als zodanig in het handelsregister 
ingeschreven. Dat laatste was, blijkens eerdere jurisprudentie, niet voldoende om 
als voeren van een handelsnaam te kunnen worden aangemerkt. Een als zodanig 
onder het publiek bekend staan was eigenlijk evenmin voldoende (verg. de annotatie 
van Boekman in ΒΙΕ bij dit arrest). De Hoge Raad en het Hof Den Bosch vonden de 
oplossing in de overeenkomst die het Mostcrdmanneke had gesloten met een 
handelaar die van hem mosterd zou betrekken en als 'mosterd van het Mosterdman-
neke' verder zou slijten. De oorspronkelijke mosterdman zou gewoon doorgaan met 
zijn verdere werkzaamheden. 
In de bovengeschetste casus was sprake van een soort licentie. Door de geldigheid 
van zo'n overeenkomst te aanvaarden zou men kunnen zeggen dat de rechter hier 
de handclsnaamlicentie aanvaardde. Te onderkennen is echter dat de afnemer van 
het Mostermanneke de naam niet voor zijn eigen onderneming gebruikte maar voor 
de (waren van de) onderneming van zijn contractspartner. 
In een ander geval beriep de contractspartij zich op de toestemming van de ander 
om een handelsnaam te voeren waarin 'Stoof' het kenmerkende bestanddeel was 
(Hof Den Bosch 9 juli 1974, ΒΙΕ 1979 p. 43). Uit de feitelijke omstandigheden kon het 
Hof een stilzwijgende toeslemming afleiden. Overigens werd daardoor geen definitief 
recht op de handelsnaam gevestigd. Een dergelijke toestemming hield, aldus het 
Hof, slechts een dusdanig gebruiksrecht in tot de 'minst ver strekkende inbreuk op 
de rechten van de toestemminggever'. Deze verbintenis, ontstaan in een familiere­
latie, nam een einde toen de toestemminggever zijn onderneming overdeed aan een 
ander. 
Ook is de rechter (impliciet) wel uitgegaan van de geldigheid van een overeenkomst 
waarbij een merk (Peter Cuyper) als handelsnaam (Peter Cuypcr Taverne) mocht 
dienen (Hof Den Haag 29 juni 1977, ΒΙΕ 1982 p. 181). 
Boekman meent dat de eis dat de overdracht van de handelsnaam gepaard moet 
gaan met die van de onderneming gemist kan worden (a.w. p. 70). De geldigheid 
van op zich niet schadelijke overeenkomsten wordt door art. 2 Hnw bedreigd: een 
onwenselijke zaak. Wat ten aanzien van de overdracht van de handelsnaam geldt, 
gaat in zekere zin ook op voor de licentiëring van de handelsnaam. Weliswaar zwijgt 
de Hnw (in tegenstelling tot de BMW) op dit punt maar uit de wetsgeschiedenis mag 
men afleiden dat de wetgever ook een handclsnaamlicentie in strijd met de wet zou 
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hebben geacht; praktisch gezien zou zich immers de, volgens de wetgever, zelfde 
Onwenselijke' situatie kunnen voordoen. Gezien de volstrekt legitieme behoeften 
die zich in de praktijk manifesteren en de, bijna parallel aan die van het merk in het 
merkenrecht lopende ontwikkelingen van de handelsnaam in het handelsnamen-
recht, kan men een overeenkomst waarin sprake is van een handelsnaamlicentie niet 
zonder meer in strijd met de wet achten en daardoor een ongeoorloofde oorzaak 
toedichten. De conclusie is m.i. gerechtvaardigd dat een dergelijke overeenkomst 
juist geldig is. 
Voor het geval een rechter wordt geconfronteerd met de vraag naar de geldigheid 
van een 'vrije' handelsnaamoverdracht of handelsnaamlicentie, kan in herinnering 
worden geroepen het arrest van HR 3 maart 1972, NJ1972 nr. 339, AA 1972 p. 328, 
Maring/Assuradeuren). In dat arrest werd met het indemniteitsbeginsel bij brand-
verzekering van gebouwde eigendommen (in de art. 288 en 289 WvK uitgewerkt) 
afgerekend. Vanwege niet op elkaar afgestemde wetgeving en maatschappelijke 
behoeften, het in de (verzckerings-)praktijk in onbruik geraakte beginsel en het feit 
dat naderhand (in art. 29 Pachtwet) ook de wetgever 'contrair' was gegaan ten 
opzichte van het eerder ingenomen standpunt, kon de HR van deze dwingendrech-
telijke wetsbepalingen afwijken. Uit de in deze paragraaf genoemde omstandigdhe-
den en voorbeelden blijkt eveneens dat het voorschrift van art. 2 Hnw en (wellicht) 
daaruit voortvloeiende twijfel over de geldigheid van de handelsnaamlicentie, niet 
in overeenstemming zijn met de maatschappelijke behoeften en, sterker nog, in de 
praktijk evenzeer in onbruik zijn geraakt. Bovendien heeft de wetgever, door de 
licentie en 'vrije' overdracht van het met de handelsnaam in zo veel opzichten 
overeenstemmende dienstmerk (art. 39 jo. 11 BMW), er min of meer blijk van 
gegeven op zijn eerder ingenomen standpunt terug te willen komen. 
Het theoretische probleem dat op basis van art. 6 Hnw belanghebbenden die niet 
tevens beter-gerechtigden zijn en op basis van art. 6a Hnw de Kamers van Koophan-
del kunnen ageren wegens strijd met de bepalingen van de Hnw, blijft dan nog 
bestaan. Dat probleem komt op een andere plaats nog aan de orde (zie nader par. 
2.6.2). 
2.3.5 Wijze van overdracht van de onderneming 
Niettegenstaande het voorgaande, staat art. 2 Hnw nog steeds in de Hnw. Niet 
de overdracht van de onderneming is beperkt in de Hnw, wel die van de 
handelsnaam. In het Nederlandse recht (ook onder het NBW, zie art. 3.83 lid 3) 
is het vooralsnog zo dat een onderneming niet als geheel wordt overgedragen 
maar slechts in de vorm van haar bestanddelen en op de daartoe door de wet 
voorgeschreven wijze. Wat naar de geest van art. 2 Hnw dient te geschieden is 
dat de verkrijger in staat wordt gesteld de onderneming voort te zetten door 
hem de voor de verrichting van ondernemingsactiviteiten gebezigde middelen 
over te dragen en voorts dat de vervreemder zélf afziet (gedurende bepaalde 
tijd) van verdere uitoefening van (soortgelijke) activiteiten onder de overgedra-
gen naam. 
Verg. Helbach c.s., a.w. par. 1153 (die er op wijzen dat met het ondernemingsbegrip 
in art. 2 Hnw iets anders is bedoeld dan in art. 1 Hnw), en Pres. Rb. Den Haag 26 juli 
1988, ΒΙΕ 1990 p. 325,1ER 1989 p. 94 (Chemeta). 
Van een handelsnaam is pas sprake als er een onderneming is (geweest). In concern-
verband moet men bijvoorbeeld achterhalen voor welke onderneming de handels­
naam het eerst en waar is gevoerd. Daarbij is van betekenis dat de naam op zichzelf 
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niet wordt gevoerd voor de rechtsvorm, bijvoorbeeld een N.V. of B.V.. De rechtheb­
bende met betrekking tot de handelsnaam zal in beginsel dezelfde zijn als de 
rechthebbende met betrekking tot de onderneming (volgens het wettelijk systeem). 
Eigendom ten aanzien van de rechtsvorm bestaat niet, wel een bepaalde mate van 
zeggenschap. Aanvaarding van de mogelijkheid van 'vrije' overdracht van de 
handelsnaam kan er toe leiden dat een holdingmaatschappij beschikkingsbevoegd­
heid heeft over de handelsnaam van een dochtermaatschappij. Het is echter nodig 
er op te wijzen dat deze opvatting nog geen gemeengoed is. Voor uitspraken in negatieve 
zin vergelijke men Hof Den Bosch 7 febr. 1979, B/E 1983 p. 135, N] 1980 nr. 178 
(Seepaerdjc) en Hof Amsterdam 26 mei 1988, ΒΙΕ 1990 p. 86 (Pagel merken en Pagel 
handelsnaam II). 
Overdracht van de aandelen (een wijziging in de zeggenschapsverhoudingen) is geen 
overdracht van de onderneming; de vennootschap verliest namelijk niet haar juridi­
sche zelfstandigheid. Dat hangt samen met het karaktervan de rechtspersoonlijkheid 
waarin een vennootschap zélf als drager van rechten en plichten geldt. Overname van 
de aandelen betekent evenmin dat de verkrijgende aandeelhouder(s) zich, in verband 
met de prioriteit, te eigen behoeve op voorafgaand handelsnaamgebruik voor de door 
de vennootschap gedreven onderneming kan (kunnen) beroepen. 
Indien een ondernemer of cen onderneming failliet gaat, komt de beschikkingsbe-
voegdheid ten aanzien van de handelsnaam toe aan de curator. Deze is evenzeer aan 
de beperkingen van art. 2 Hnw gebonden. 
Wat moet nu (als men aan het voorschrift van art. 2 Hnw de hand wil houden) 
precies worden overgedragen? Helbach c.s. schrijven dat voldoende is de 
overdracht van die middelen die wezenlijk zijn voor voortzetting van de 
bedrijfsvoering zoals de boekhouding, de clientèle, machines; zulks nader 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval (a.w. par. 1153). Het is ook 
nodig in dit verband te bepalen waardoor de handelsnaam eigenlijk waarde heeft 
om te worden overgedragen. 
Ook dát speelt mee bij de vraag wat in casu als onderneming overgedragen dient te 
worden. Als een aardig voorbeeld kan gelden het geval waarin oen ontwerpster van 
kinderkleding (Barbara Färber) haar onderneming in een N.V. had ondergebracht 
(Ktg. Haarlem 17 aug. 1972, B/E 1977 p. 14). Van overgang van de onderneming kon 
sprake zijn omdat zij haar zelfstandige bedrijfsuitoefening staakte en tegelijkertijd 
haar goodwill, creativiteit en arbeid ter beschikking stelde. De term goodwill houdt in 
de aantrekkingskracht die een onderneming ten gevolge van bepaalde factoren 
uitoefent op het publiek. Die goodwill kan persoonsgebonden zijn (zoals in het geval 
van de modeontwerpster, of doorgaans bij vergunningen) of niet-persoonsgebonden 
zijn (zoals een bepaalde huisvesting van een hotel of restaurant, een voorraad, een 
klanten- of abonneebestand). Principieel is echter de goodwill te onderscheiden van 
de handelsnaam, die om bepaalde redenen ook wel eens niet van waarde kan zijn 
voor een onderneming. 
Aan wat men kan beschouwen als overdracht van een onderneming zijn zekere eisen 
te stellen. Die eisen zijn niet zozeer heel gering alswcl geheel van de omstandigheden 
afhankelijk. In de rechtspraak zijn overigens wel voorbeelden te vinden waarin 
vrijwel geen eisen gesteld worden aan datgene wat moest worden overgedragen. 
In verband met een faillissement bleek overdracht van clientèle, organisatie, boek-
houding èn twee brieven van de curator voldoende, nadat de separatisten waren 
voldaan (HR 8 juni 1973, N/ 1975 nr. 76, Handelsonderneming X). Een dergelijke 
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uitspraak zou wel eens voort kunnen komen uit het verlangen naar een zo onbelem-
merd mogelijke overdracht van de handelsnaam. 
2.3.6 Wijze van overdracht van de handelsnaam 
Rust er op de handelsnaam inderdaad een subjectief recht, dan eist art. 3.95 
NBW (art. 668 BW) een akte van overdracht. Echter ook indien men aanneemt 
dat er niet zo'n recht op de handelsnaam rust, is het op zijn minst aan te bevelen 
de overdracht van de handelsnaam op schrift te stellen. 
Onder overdracht is ook begrepen een handeling waarbij de handelsnaam als 
vermogensbestanddeel wordt ingebracht in een maatschap of vennootschap on-
der firma, of in het kapitaal van een B.V. of N.V.. 
De rechtspraak neemt in beginsel niet aan dat overdracht van de handelsnaam 
stilzwijgend plaatsvindt (verg. Hof Amsterdam 6 dec. 1956, NJ1957 nr. 147, Fleissig). 
Er kunnen zich echter, bij gebreke aan een met art. 11 BMW of art. 2 Auteurswet 
vergelijkbare bepaling in de Hnw, uitzonderingen voordoen, met name indien 
sprake is van (een wèl expliciete) overdracht van ondernemings-vermogcnsbestand-
delen die voor de handelsnaam essentieel zijn (zoals de goodwill), en indien degene 
die vervreemdt of inbrengt voortaan zelf afziet van het drijven van een onderneming 
(Pres. Rb. Haarlem 26 juli 1988, ΒΙΕ 1989 p. 340, De Raay & De Jong). Niet zonder 
meer kan worden aangenomen dat de overdracht van merken (waarin het kenmer­
kend bestanddeel van de handelsnaam van de onderneming voorkomt) met de 
daarbij behorende goodwill, tevens overdracht van de handelsnaam inhoudt. 
Het nut van een geschrift zit natuurlijk ook in het voorkomen van bewijsmocilijkhe-
den. In kort geding is wel aangenomen dat de bereidheid tot het opmaken van een 
akte van overdracht voldoende was (Pres. Rb. Dordrecht 18 april 1985, KG 1985 nr. 
141, Bodewes). 
Vermeldenswaard in dit opzicht is tevens Hof Amsterdam 14 nov. 1985 (ΒΙΕ 1988 p. 
132, The Moodmakers). Niet zelden zal er bij het ontstaan of uiteengaan van kleine 
beroeps- of bedrijfsmatig georganiseerde samenwerkingsvormen voorbijgegaan zijn 
aan een deugdelijke afspraak omtrent de rechten op de naam. In het onderhavige 
geval neemt het Hof aan dat er in de muziekwereld een gebruik bestaat dat bij het 
uiteengaan van het orkest (of duo), de naam daarvan verblijft bij de orkestlcider: 
overigens in feite een regel van bewijslastverdeling. 
Wie een onderneming overneemt, ten ook het recht op de handelsnaam overnemen, 
maar behoort dat dan wel, nogmaals in beginsel, uitdrukkelijk te bedingen (Hof 
Amsterdam 6 dec. 1956, zie hierboven). Dat belet overigens niet dat, wanneer de 
handelsnaam niet rechtsgeldig is overgedragen, door gebruik van die naam als het 
ware een eigen recht kan ontstaan indien niemand, ook de vorige eigenaar van de 
onderneming niet, daartegen (tijdig) ageert (Rb. Arnhem 4 nov. 1981, ΒΙΕ 1982 p. 237, 
Groentehal Zuid). 
Een aparte vermelding verdient de figuur van de juridische fusie (art. 308 e.v. Boek 2 
BW). Indien de besturen van de te fuseren vennootschappen besluiten tot fusie zal 
er een vermogenssamensmelting tot stand komen: een verkrijging onder algemene 
titel ofwel door een nieuw op te richten vennootschap, ofwel door één van de te 
fuseren vennootschappen. In het geval van de juridische fusie zou dus ook het recht 
op de handelsnaam kunnen overgaan zonder een afzonderlijk beding. 
Een manier om het recht op de handelsnaam te 'verliezen' is de afstand van recht. In 
een geval waarin de rechter niet uitdrukkelijk de mogelijkheid van een 'vrije' 
overdracht van de handelsnaam erkende, werd wel aangenomen dat de naam van 
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een nieuw opgerichte coöperatieve vereniging 'ter beschikking gesteld' was door 
één van de oprichters. Deze zou verder afzien van hanteren van die naam en gaf 
toestemming tot gebruik van de handelsnaam die hij tot dan toe voor zijn eigen 
vleeshandel had gebruikt (Rb. Groningen 23 april 1982, ΒΙΕ 1983 p. 369, Vleeswaren-
unie). De vraag is echter of de nieuwe coöperatie zou kunnen profiteren van de 
rechten die de vorige gebruiker voor zijn handelsnaam had opgebouwd; het betreft 
hier de kwestie van de prioriteit. 
Een complicatie doet zich voor in het volgende geval. Een persoon drijft een 
onderneming onder zijn geslachtsnaam en besluit tot overdracht van onderneming 
èn handelsnaam. Na enige jaren besluit dezelfde persoon onder zijn eigen naam 
opnieuw een onderneming te beginnen. Deze persoon heeft in dit geval (behoudens 
een concurrentiebeding) niet het recht verspeeld opnieuw een onderneming te 
drijven noch om op zichzelf een onderneming te drijven onder zijn eigen naam. Het 
is echter wel verboden zijn onderneming te drijven onder een handelsnaam die 
wordt getroffen door het voorschrift van art. 5 (of 5a) Hnw, waaraan niet afdoet dat 
die naam de eigen naam is. 
Stel nu dat iemand zijn onderneming definitief, maar zijn handelsnaam tijdelijk heeft 
overgedragen met het oogmerk deze weer voor een eigen onderneming te gaan 
gebruiken (als voorbeeld: Pres. Rb. Amsterdam 8 aug. 1961, NJ1962 nr. 372, Man-
wood). Volgens het wettelijke systeem is overdracht van de handelsnaam zonder 
onderneming (bij het einde van de overeenkomst) niet mogelijk. In zo'n geval heeft 
de verkrijger van de onderneming een tijdsgebonden recht tot gebruik van de han-
delsnaam verkregen (Boekman, a.w.p. 76). Dit laat dan onverlet de bevoegdheid van 
de vervreemder eventueel uit wanprestatie te ageren indien de verkrijger niet na 
verloop van tijd zijn gebruik van de handelsnaam stopt. Dit betekent echter niet dat 
de vervreemder zijn vroegere handelsnaam opnieuw voor zijn onderneming kan 
gaan gebruiken, omdat dan met name de verbodsbepalingen van art. 3 of art. 5 Hnw 
van toepassing (kunnen) zijn. 
2.3.7 De handelsnaam als zekerheid; beslag op de handelsnaam 
De mogelijkheid van beslag en zekerheden in het intellectuele eigendomsrecht 
is een nog vrijwel onontgonnen rechtsterrein. De Rijksoctrooiwet (art. 40 en 41) 
en de Auteurswet (art. 2 lid 3) kennen enige bepalingen. Toch wordt in het 
algemeen aangenomen dat ook handelsnaam- en merkrechten in een faillisse-
ment (een algemeen beslag op goederen) kunnen vallen (zie voor het merken-
recht infra par. 3.9). Tekenend is dat ook de discussie op gang is gekomen over 
de balanswaardering van merken (verg. Krens, NV 1990 p. 196). 
Naar de mogelijkheid van beslag en zekerheid ten aanzien van handelsnamen heeft 
Boekman een studie verricht. Ten aanzien van het BW meent zij dat beslag op de 
handelsnaam niet mogelijk is (de handelsnaam valt niet als een roerende zaak ex art. 
567 BW te beschouwen, of anderszins te rubriceren onder de goederen en rechten, 
vatbaar voor beslag; daar komt nog eens bij dat overeenkomstig art. 2 Hnw beslag 
op een handelsnaam sec niet mogelijk is), zij het dat het recht op de handelsnaam 
wel in een faillissement kan vallen. De curator is met betrekking tot het te gelde 
maken natuurlijk aan de bepaling inzake de beperkte overdraagbaarheid van de 
handelsnaam gebonden. Een fiduciaire overdracht van de handelsnaam (eveneens 
met inachtneming van art. 2 Hnw) is mogelijk, met de kanttekening dat om van de 
waarde van de eigen handelsnaam profijt te trekken, zich ook de mogelijkheden van 
franchising en inbreng van de handelsnaam voordoen. 
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Na de inwerkingtreding van het NBW (en de parallelle wijzigingen van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering) lijkt beslag en het verlenen van een pandrecht op 
de handelsnaam wel mogelijk te zijn: ex art. 3.6 NBW valt de handelsnaam immers 
als een 'goed' te beschouwen, en dus vatbaar voor vestiging van een pandrecht. 
Tevens kan op grond van het nieuwe beslagrecht (de art. 276 jo. 474bb en 463 Rv, 
voor wat betreft executie) beslag (en conservatoir beslag ex art. 702 Rv) mogelijk 
worden geacht. Voor het overige verwijs ik naar de studie van Boekman (B/E 1990 
p. 342), die, het moet gezegd, twijfels heeft over het praktisch nut van het één en 
ander. 
2.4 Alt. 5 Hnw 
2.4.1 Inleiding 
Met een beschouwing over art. 5 Hnw wordt als het ware de 'hoofdschotel' (de 
woorden van de wetgever) van de Hnw opgediend. Het betref t hier het klassieke 
handelsnaamgeschil, de verhouding tussen de oudere en de jongere handels-
naam. Vaak zal er eentje (proberen) mee (te) snoepen van de reputatie van de 
ander, maar wellicht niet minder vaak gaat het om een ongelukkige naamkeuze 
of een te goede trouw voeren van een handelsnaam ten aanzien waarvan een 
ander betere rechten heeft. Art. 5 Hnw verbiedt het voeren van een handelsnaam 
die door een ander reeds rechtmatig werd gevoerd of die van diens handelsnaam slechts 
in geringe mate afwijkt, één enander voor zover dientengevolge, in verband met de aard 
van de beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek 
verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Het artikel beschermt primair 
het belang van de gerechtigde tot een oudere handelsnaam, maar de wetgever 
wilde er ook een publieksbelang mee dienen. 
Talrijk zijn de voorbeelden in de rechtspraak over dit artikel. Iemand die zich in de 
op het artikel betrekking hebbende rechtspraak verdiept, kan bovendien veel te weten 
komen over bijvoorbeeld scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen, on-
dernemingen in de automatiseringssector, uitgeverijen, walserijen, relatiebemidde-
lingsbureaus en de betonwarenindustrie. Er kunnen namelijk nogal wat argumenten 
op tafel worden gelegd om verwarringsgevaar aannemelijk te maken, of juist te 
ontzenuwen. Daarbij is ook van belang dat de eiser niet alleen in zijn belangen wordt 
beschermd door art. 5 Hnw maar ook de zorgvuldigheidsnormen van art. 6.162 NBW 
(art. 1401 BW; hoewel die laatste niet in de rekestprocedure van art. 6 Hnw aan de 
orde kunnen komen). 
Slechts omdat de handelsnaam gelijk is aan of maar in geringe mate afwijkt van de 
geslachtsnaam van een ander, kan men nog niet spreken van een onrechtmatige 
handelsnaam. De Hnw laat toe dat geslachtsnamen als handelsnaam kunnen dienen 
en art. 3 Hnw verbiedt het gebruik van andermans namen (waaronder die van rechts-
personen) slechts voorzover verwarring omtrent de eigendom van de onderneming 
bij het publiek is te duchten. Anderzijds is het zo dat gebruik van de eigen naam als 
handelsnaam niet aan de toepasselijkheid van art. 5 (en art. 5a) Hnw is onttrokken. 
Het is immers mogelijk dat een ander die naam eerder (en rechtmatig) als handels-
naam is gaan gebruiken en aldus een beter recht heeft. 
Bij art. 5 Hnw dient men zich om te beginnen de vraag te stellen wie waar het eerst en 
rechtmatig de handelsnaam voerde. Zoals reeds gesteld is, kunnen alleen onderne-
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mingen een handelsnaam voeren; als er geen sprake is van een onderneming is er 
ook geen beroep mogelijk op art. 5 Hnw; dit artikel veronderstelt zelfs een conflict 
tussen twee (of meer) handelsnamen. Op een aantal aspecten van het artikel zal nu 
verder worden ingegaan. 
2.4.2 Rechtmatigheid 
Wat is een rechtmatig gevoerde handelsnaam? Een naam is onrechtmatig ge-
voerd in geval van strijd met één van de bepalingen van de Hnw, maar ook in 
geval van strijd met een bepaling buiten de Hnw (bijv. art. 6.162 NBW of art. 
1401 BW, art. 63 boek 2 BW, art. 13A lid 1 sub 2 BMW) of strijd met een 
overeenkomst (Boekman, a.w. p. 86). Een volgens de literatuur belangrijk 
onderwerp is (was?) de vraag naar het karakter van de rechtmatigheid. Moet de 
handelsnaam, om in aanmerking te komen voor bescherming, jegens een ieder 
rechtmatig zijn (.absolute rechtmatigheid) of is rechtmatigheid jegens de tegen-
partij in het geschil voldoende (relatieoe rechtmatigheid?). 
De Hoge Raad koos in de jaren '30 aanvankelijk voor de eerste opvatting (HR 27 jan. 
1936, NJ 1936 nr. 427, Blitz). Een probleem daarbij is dat een geding waarin beide 
handelsnamen aldus Onrechtmatig' blijken te zijn, nooit tot een einde komt en een 
tegenstander in het proces een beroep kan doen op strijd met bijvoorbeeld een oudere 
handelsnaam (of via art. 5a Hnw een ouder merk) van een derde die niet in het 
geding kan worden geroepen. 
Zowel Helbach c.s. (a.w. par. 1181) als Boekman (a.w. p. 86) pleiten daarom voor een 
Schutznorm: heeft de tegenpartij al dan niet een beter recht dan degene die bescher-
ming inroept voor zijn handelsnaam? Beiden wijzen voorts nog op het Raiffeisen-
arrest (HR 7 jan. 1967, ΒΙΕ 1967 p. 124, NJ 1969 nr. 186) waarin gelezen wordt dat de 
rechter zich een oordeel moet vormen over die onrechtmatigheid gemeten naar het 
tijdstip van het inroepen van bescherming en niet eerder, bijvoorbeeld toen de handels­
naam voor het eerst werd gevoerd. Een onrechtmatige handelsnaam kan aldus de 
onrechtmatigheid 'kwijtraken' door onder andere het niet-gebruiken van een oudere 
naam door een derde. Wichers Hoeth (a.w. p. 137) gaat overigens nog verder en leest 
in het Raiffeisen-arrest dat de Hoge Raad daarin een relatief rechtmatigheidsvereiste 
aanvaard heeft. Het ware aan te bevelen dat de rechter slechts die handelsnamen 
onrechtmatig acht, die (mede) in strijd met een rechtmatig belang van de opponent 
in het betreffende geschil worden gevoerd. Van een problematische (want te mime) 
toepassing van het rechtmatighcidsbegrip is in de praktijk m.i. overigens geen spra­
ke (meer). In deze zin ook Rb. Zwolle 28 april 1987, ΒΙΕ 1987 p. 312, AA-Tax/ Aatax-
Almere en Hof Den Bosch 24 okt. 1989, ΒΙΕ 1991 p. 15, Ν] 1990 nr. 486, Horyon. 
Een derde-gerechtigde zou m.i. in het algemeen door middel van een eenvoudige 
toestemming het gebruik van een handelsnaam moeten kunnen legitimeren, on­
danks de strenge norm van art. 3 Hnw (verg. ook de opmerkingen omtrent 'misbruik 
van bevoegdheid' supra par. 2.3.2). Dit zou bovendien niet alleen moeten gelden voor 
een geschil waarin slechts (handels)namen aan de orde zijn, maar tevens voor het 
geval waarbij oudere rechten op een merk in het geding zijn. Een regeling omtrent 
deelneming door derden aan het proces is, in tegenstelling tot de BMW, niet in de 
Hnw te vinden. De regels omtrent voeging en tussenkomst (art. 285 e.v. Rv) kunnen 
hier echter uitkomst bieden, indien men toch betere, oudere aanspraken op handels­
namen een rol wil laten spelen. Althans in procedures die worden ingeleid met een 
dagvaarding, want deze bepalingen zijn niet geschreven voor verzoekschriftproce­
dures (verg. (naam/naam) Burgerlijke Rechtsvordering 1-165). De toepasselijkheid van 
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de algemene regels inzake verzoekschriftprocedures in verband met het inwerking­
treden van het NBW biedt echter in art. 429h Rv een uitweg. 
In het kader van de vraag naar het karakter van de rechtmatigheid meen ik ook de 
woorden van Verkade te kunnen plaatsen waar hij pleit voor onderscheid tussen 
misleiding en loutere verwarring (ΒΙΕ 1978 p. 256 en Gratia Commercii, p. 399). Dat 
onderscheid kan behulpzaam zijn in de eerste plaats om in bepaalde gevallen ook 
het publiek in het algemeen en consumentenorganisaties in het bijzonder van de 
Hnw te laten profiteren; dit als reactie op de mening van Boekman (a.w. p. 62) die 
dit soort organisaties liever niet in handclsnaamgeschillen ziet optreden. Volgens 
Verkade hebben ook consumenten(organisaties) een rechtens bcschermenswaardig 
belang, maar dan alleen via art. 5b Hnw. Een Schutznorm voor hen is met name niet 
te vinden in de art. 5 en 5a Hnw. 
In de tweede plaats is dit onderscheid van belang bij de interpretatie van het begrip 
'belanghebbende' in art. 6 Hnw; per verbodsartikel blijkt dit begrip namelijk een 
verschillende betekenis te hebben (zie infra par. 2.6.1). Die interpretatie kan eveneens 
van belang zijn bij de vraag óf men kan ageren tegen met name een 'vrije' overdracht 
of een licentie van de handelsnaam, en wie daartoe in staat zijn; ik wijs nogmaals op 
Boekman's pleidooi voor de toepassing van het misbruik-van-bevoegdheid-criteri-
um bij het belanghebbende-begrip (ΒΙΕ 1990 p. 218). 
De rechtmatigheid van een handelsnaam kan, in bijzondere gevallen, worden 
aangetast door zogenaamde 'nawerking'. Nawerking kan zich niet alleen 
voordoen indien een (op grond van art. 5 Hnw) onrechhnatige (te veel gelij­
kende) handelsnaam, als gevolg van bijv. een veroordelend vonnis, (iets) wordt 
gewijzigd in een op zich (zonder enige 'voorgeschiedenis') voldoende afwij­
kende nieuwe handelsnaam, maar deze door de eerdere onrechtmatigheid nog 
schadelijke associaties oproept met de oude handelsnaam. Een dergelijk ver­
schijnsel is ook in het merkenrecht wel bekend (zie Drion/Martens, a.w., par. 
35a). Van nawerking kan evenwel ook sprake zijn wanneer de herinnering aan 
een 'oude' en rechtmatig gevoerde handelsnaam is weggedrukt door een latere, 
nieuw gekozen doch conflicterende handelsnaam, die door langdurig gebruik 
zeer op de voorgrond ten opzichte van de vorige is komen te staan. 
Dit verschijnsel, waarin dus een rechtmatig gevoerde handelsnaam dat rechtmatig 
karakter kwijtraakt, kan zich in de visie van de HR (8 mei 1987, ΒΙΕ 1987 p. 265, Ν/ 
1988 nr. 38, Bouwcentrum) maar hoogst zelden voordoen, met name het geval 
waarin dit terugvallen op een oude (maar vergeten) handelsnaam in feite gelijk staat 
aan de keuze van een nieuwe handelsnaam (verg. de noot van Helbach bij dit arrest 
in BÍE). 
2.4.3 Verwarringsgevaar 
Het criterium van verwarringsgevaar bepaalt de bcschermingsomvang van het 
recht op de handelsnaam op grond van de Hnw. De andere criteria die worden 
genoemd in art. 5 Hnw (maar niet als limitatief bedoeld zijn) vormen hulpmid-
delen om te beoordelen in hoeverre er sprake is van verwarringsgevaar. 
Wanneer is er nu eigenlijk verwarringsgevaar? Enerzijds voldoende, maar 
anderzijds niet vereist is dat het publiek de ondernemingen met elkaar identi-
ficeert zodanig dat een cliënt bij zaak A binnenwandelt waar hij bij zaak В moest 
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zijn (directe verwarring). Verwarring is ook aanwezig wanneer bij het publiek 
door de gelijkenis in naam, versterkt door brancheverwantschap of andere 
factoren, een gedachtemssociatie ontstaat, die leidt tot de veronderstelling van 
een relatie tussen de ondernemingen die er in werkelijkheid niet is (indirecte 
verwarring; voor andere gevallen van associaties, zoals 'verwatering', biedt art. 
6.162 NBW (art. 1401 BW) uitkomst: infra par. 2.4.8). 
Dit is het algemeen gangbare criterium dat er overigens toe leidt dat men onder­
scheid kan maken tussen die twee soorten verwarring, verg. Rb. Den Bosch 20 april 
1983, ΒΙΕ 1984 p. 56, Prg 1983 p. 547 (De Groot Yachting). De opening naar de ruime 
opvatting van verwarringsgevaar, dus zowel directe als indirecte verwarring, is te 
vinden in het Raiffeisen-arrest (zie supra par. 2.4.2) waarin de Hoge Raad overwoog 
dat (een gedeelte van) het publiek zal denken dat een bepaald kantoor deel uitmaakt 
van een grote landelijke organisatie. 
Verwarringsgevaar is naar de letter van de wet essentieel voor het aannemen 
van onrechtmatigheid van de 'bestreden' handelsnaam. Indien de onrechtma­
tigheid van een handelsnaam is gebaseerd op art. 5 Hnw, zal de rechter dan 
ook motiveringen dienen te vermijden die suggereren dat verwarringsgevaar 
reeds gegeven is wanneer er sprake is van 'overeenstemming' tussen de tekens 
in geding. 
De term Overeenstemming' is van grote betekenis in het merkenrecht. Merkhouders 
kunnen zich verzetten (onder omstandigheden) tegen gebruik van louter 'overeen­
stemmende' tekens (zie infra par. 2.4.7 en par. 3.5). Het begrip 'overeenstemming' is 
nader geïnterpreteerd in het Union-arrest (BenGH 20 mei 1983, ΒΙΕ 1984 p. 137, NJ 
1984 nr. 72), waarin aan dat begrip in de merkenrechtelijke context een andere 
betekenis werd gehecht dan de Hoge Raad in de handelsnamenrechtelijke context 
kon doen in de Dico-beschikking (HR 9 febr. 1979, ΒΙΕ 1980 p. 122, NJ nr. 582). 
Vandaar dat de gelijkenis die Boekman in haar annotatie bij deze beschikking in de 
N] veronderstelt tussen het hanteren van het overeenstemmingscriterium in het 
merkenrecht en het criterium van de 'geringe afwijking' in art. 5 Hnw, enigszins 
'verwarrend' is. 
Waar de Hnw geen uitputtende regeling van het handelsnamcnrecht geeft en 
daarmee evenmin van de omvang van het recht op de handelsnaam, blijft er ruimte 
voor aanvullende bescherming op grond van met name art. 6.162 NBW (art. 1401 
BW). Indien de handelsnaam tevens als merk wordt gebruikt (en als zodanig is 
gedeponeerd) kan een beroep op de bepalingen van de BMW worden gedaan. 
De vaststelling van verwarringsgerojr (niet nodig is dat daadwerkelijk verwar­
ring wordt aangetoond) is voor de rechter niet onproblematisch. Men kan 
misschien wijzen op het nut van opinieonderzoeken of deskundigenberichten. 
Helbach meent dat het opinieonderzoek geen deugdelijk middel is omdat het 
bij verwarringsgevaar immers niet om een zuiver feitelijke, maar ook een 
normatieve beoordeling gaat. 
Zie zijn opstel in Een Goede Procesorde p. 296. 
Men raakt hier niet alleen de kern van het handelsnamcnrecht maar van het 
mededingingsrecht in het algemeen. De navolging van onderscheidingstekens (en 
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Produkten) van anderen is niet reeds op zichzelf onrechtmatig maar kan dat worden 
door de wijze waarop, of de omstandigdheden waaronder dit geschiedt. Nog los 
van de concrete wijze van vraagstelling in opinieonderzoeken e.d., is de vraag of 
daarbij steeds van de juiste criteria wordt uitgegaan resp. voldoende rekening wordt 
gehouden met alle omstandigheden van het geval. 
2.4.4. Geringe afwijking 
Als één der factoren die het verwarringsgevaar helpen bepalen, noemt art. 5 
Hnw de geringe afwijking. Jansen is gelijk aan Jansen, maar ook gelijk aan 
Janssen of Janssens? Art. 5 Hnw stelt niet de eis dat de handelsnamen identiek 
moeten zijn; een 'geringe afwijking' voorkomt niet de toepassing van dit 
artikel. 
Uit art. 5 Hnw volgt evenmin dat in geval van identiteit der namen of indien 
daartussen slechts een gering verschil bestaat, verwarring al gegeven is; het 
oordeel of er al dan niet identiteit of een geringe afwijking bestaat, is niet slechts 
een kwestie van het 'tellen' van de overeenstemmende letters of woorden. 
Andere factoren, met name die genoemd in art. 5 Hnw dragen ook aan dat 
oordeel bij. 
Grondregel is dat men de namen in hun geheel vergelijkt. Daaruit haalt men de meest 
kenmerkende delen naar voren indien niet alle delen van de namen iets karakteris-
tieks hebben. 
Diverse factoren bepalen mede wat het kenmerkende deel is van de handels-
naam en wat niet, zoals het al dan niet veel voorkomen van een geslachtsnaam 
{verg. Pres. Rb. Zutphen 1 dec. 1983, ΒΙΕ 1984 p. 265, Jansen); Pres. Rb. Zutphen 
19 febr. 1983, ΒΙΕ 1984 p. 88, De Vries), eventueel zelfs in een bepaalde streek en 
bepaalde bedrijfstak (Rb. Haarlem 15 jan. 1982, ΒΙΕ 1982 p. 45, Eveleens). 
Dergelijke bestanddelen zijn te vergelijken met aanduidingen in een handels­
naam met een beperkte onderscheidende kracht (verg. Pres. Rb. Den Bosch 5 
jan. 1984, ΒΙΕ 1984 p. 236, Algemeen Applicatiecentrum). In het algemeen kan 
het op grote schaal voorkomen van bepaalde (gebruikelijke) woorden of uit­
drukkingen in de handelsnamen van gelijkaardige ondernemingen een rol 
spelen bij de vraag naar het 'onderscheidend vermogen' van een handelsnaam. 
Door bijv. de woorden anders te rangschikken kan er al weer snel sprake zijn 
van een meer dan geringe afwijking. 
M.i. speelt hier, gelijk in het merkenrecht bij de 'overeenstemmingsvraag' het geval 
is, dat bij het aannemen van (verwarringwekkende) gelijkenis mede in ogenschouw 
moet worden genomen de vrijheid van concurrenten om gangbare aanduidingen 
voor hun bedrijfsactiviteiten te mogen blijven gebruiken (verg. HR 8 mei 1987, ΒΙΕ 
1987 p. 265, NJ 1988 nr. 38, Bouwcentrum). Behoudens zeer bijzondere gevallen 
(zoals een zeer langdurig en feitelijk 'exclusief' gebruik) mag het gebruik van 
plaatsnamen en van ondernemingsaanduidingen niet gemonopoliseerd worden; het 
belang van ondernemers om een woord in zijn algemeen gebruikelijke betekenis in 
hun handelsnaam te kunnen opnemen, geeft de doorslag. Illustratief: m.i. ten onrechte 
verbood Pros. Rb. Roermond (7 dec. 1989, ΒΙΕ 1990 p. 256,1ER 1990 p. 45, Wanssum 
I; idem 11 jan. 1990, ΒΙΕ 1990 p. 267,1ER 1990 p. 46, Wanssum II) aan gedaagde de 
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naam van de plaats van haar vestiging te gebruiken in combinatie met een aandui-
ding van oen soort van ondernemingsactiviteiten van gedaagde, onder meer op 
grond van deovcrwcging dat 'men' een tweetal ondernemingen van de onderhavige 
soort (walserijen) wel niet snel in een vrij kleine vestigingsplaats als Wanssum zou 
verwachten. De President kwam tot dit oordeel ondanks het feit dat geen wettelijk 
voorschrift de vestiging in dezelfde plaats van een tweede soort onderneming gelijk 
aan die van eiseres uitsloot. Juist was geweest als gedaagde bijv. was verboden de 
overname in haar handelsnaam van exact dezelfde woorden-combinatie als in de 
handelsnaam van eiseres voorkwam. 
Verwarringsgevaar ontstaan door een te grote gelijkenis zal in bepaalde gevallen 
kunnen worden weggenomen door de koppeling van het kenmerkende bestanddeel 
van de handelsnaam (dat ook, of in een zeer gelijkende variant, in de handelsnaam 
van de ander voorkomt) aan nog een ander kenmerkend bestanddeel dat niet in de 
andere naam terugkomt; met name indien die toevoeging op zich bekend en zeer 
onderscheidend is (verg. Pres. Rb. Den Haag 28 dec. 1988, B/E 1989 p. 160, Comtest 
Instrumentation/PTT-Contest). Ook is wel aangenomen dat juist de geringe afstand 
waarop beide ondernemings-pcrcelcn van elkaar waren verwijderd ertoe bijdroeg 
dat het publiek de verschillen tussen beide handelsnamen sneller en eenvoudiger 
zou opmerken (Pres. Rb. Haarlem 17 maart 1986, B1E 1987 p. 64, Dcsirée/Daisy 
Mode: in tegenovergestelde zin: Hof Den Haag 16 nov. 1983, B/E 1985 p. 373, 
Superstar/Stars). 
Na deze korte (theoretische) uiteenzetting is het wellicht interessanter te weten 
tot welke uitkomsten de toepassing van het criterium van de 'geringe afwijking' 
ex art. 5 Hnw in de praktijk leidt. Als vervolg op de lange lijst die in Boekman's 
DeHandehmam is te vinden, is op als bijlage (p. 257) eveneens een 'overeenstem-
mings-catalogus' opgenomen, die ten dele doubleert met de lijst van Veldhuy-
zen in de editie Schuurman & Jordens van de Hnw (nr. 170,13e druk 1986). 
2.4.5 Het publiek 
Art. 5 Hnw spreekt over verwarring bij het publiek. Het publiek is in dit artikel 
vooralsnog een onbepaalde massa. Aanvankelijk nam de rechtspraak aan dat 
het alleen ging om de afnemers van de ondernemingen, maar die opvatting is 
al lang verlaten. Onder het publiek zijn ook begrepen werkzoekenden, leveran-
ciers, en in het algemeen iedereen die met de ondernemingen te maken krijgt, 
dus ook bijvoorbeeld overheidsinstanties. 
Men veronderstelt dat het publiek in het algemeen met een normaal onderschei-
dingsvermogen is uitgerust, ook als men werkt voor een deskundig publiek (verg. 
HR 24 dec. 1976, Tcndum/Tandcm, zie hierboven). Volgens Wichers Hoeth hoeft het 
publiek dus niet 'goed' op te letten (a.w. p. 137). De samenstelling van het in casu 
relevante publiek kan echter beslissend zijn voor de vraag of verwarring is te 
duchten (HR 26 juni 1981, ΒΙΕ 1982 p. 120, Nj 1981 nr. 514, Hcipalenhandcl). Volgens 
de HR in zijn uitspraak van 6 dec. 1985 (Ν/ 1986 nr. 292, Scaship/Scalincr) ging de 
Rb. Rotterdam niet van een onjuiste rechtsopvatting uit door te overwegen dat bij 
het beperkte publiek, waartoe de twee ondernemingen in casu zich speciaal richtten 
(een beperkte kring van potentiële relaties in de transportbranche), het vcrwarrings-
gevaar het meest van gewicht zou zijn. Aangezien vcrwarringsgevaar bij dát publiek 
niet aannemelijk werd geacht, werd ook geen strijd met art. 5 Hnw aangenomen. 
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In dit verband zou ik graag pleiten voor een (vanzelfsprekend terughoudend 
toegepaste) 'de minimis'-regcl, zoals deze bijv. ook (onder nadere voorwaarden) in 
het auteursrecht is aanvaard (verg. HR 5 jan. 1979, NJ 1979 nr. 339, Heertje/Holle-
brand). Strikt genomen is er vrijwel altijd enig gevaar voor verwarring, maar die kan 
zijn ontstaan uit gronden die niet bij mogen dragen aan het oordeel in rechte. Een 
bijzonder gering gevaar voor verwarring (bijv. omdat de ondernemingen zich 
richten tot een zeer specialistisch publiek, zie Hof Amsterdam 28 juli 1988, ΒΙΕ 1989 
p. 128, Chase Manhattan/Chase Corporation), of'gevaar' dat slechts bij een te ver­
waarlozen deel van het publiek zou bestaan, mag m.i. buiten beschouwing blijven. 
In Rb. Amsterdam 7 febr. 1979 (ΒΙΕ 1982 p. 159, Ν} 1980 nr. 81, Asscher) hadden twee 
diamant-handelsondernemingen voor een gedeelte een heel deskundig publiek 
(waaronder tour-organisatoren als begeleiders van 'bussen-publiek') maar ook een 
gedeelte minder deskundig publiek: toeristen in Amsterdam die op eigen houtje een 
uitje naar een diamantair maakten. Het vcrwarringsgevaar bij deze laatste niet te 
verwaarlozen groep gaf in casu de doorslag. 
Onder het publiek valt m.i. ook te begrijpen de, als gevolg van een door een 
onderneming in het verkeer gebracht gebrekkig produkt in de zin van art. 6.185 e.V. 
NBW (art. 1407a e.v. BW), gelaedeerde, die de geleden schade tracht te verhalen op 
de producent. Als producent in de zin van deze (produktenaansprakelijkheids-)be-
palingen wordt namelijk ook aangemerkt de fabrikant die zich als producent pre­
senteert door zijn naam, zijn merkof een ander onderscheidingsteken op het produkt 
aan te brengen (zie ook par. 3.7.2). 
Ter bescherming van de handelsnaam van een Duitse onderneming zonder vestiging 
in Nederland, is wel aangenomen dat een gedeelte van het 'relevante' publiek 
weliswaar in Nederland woonde, maar tevens in Duitsland, waar het met de Duitse 
handelsnaam Tchibo werd geconfronteerd, consument was. Het andere gedeelte van 
het 'relevante' publiek woonde in Duitsland en was tevens consument in Nederland, 
in casu Venlo, waar het ook met de inbreukmakende handelsnaam Tchibo Tabaks-
laden werd geconfronteerd. Gevaar voor verwarring was in deze zaak 'evident' 
(Pres. Rb. Den Bosch 16 mei 1983, ΒΙΕ 1984 p. 119). 
2.4.6 Aard van de onderneming 
Zeefdrukatelier Jansen zal niet snel verward worden met de gelijknamige 
slager, drie panden verderop. Wel is verwarring mogelijk met Jansen Off-set, 
dat zich in dezelfde stad bevindt. Het gaat hierbij om de aard van de onderne­
ming. Het is dan van belang te kijken naar de tak van handel of industrie waarin 
de ondernemingen zich bevinden, hun marketingpolüiek (onder andere op 
welke doelgroep men zich richt) of zelfs hun gehalte. 
De rechter moet vaak diep in de feitelijke omstandigheden wroeten om uit te maken 
wie op welk functioneel terrein bezig is. Om te beginnen zal hij de statuten (zo die 
er zijn) van de handelsnaamgebruikers in ogenschouw kunnen nemen om uit te 
maken waar men zich op richt en waar men zich op richten kán. Doorslaggevend is 
echter het feitelijk terrein van de werkzaamheden en niet de doelomschrijving (verg. 
Hof Amsterdam 5 juni 1986, ΒΙΕ 1987 p. 13, Star Shipping A.S./Star Shipping B.V.). 
De rechter moet daarbij ook wel eens met de natte vinger te werk gaan. Soms moet 
hij zelfs video-opnamen van een concert aanschouwen (verg. Rb. Den Bosch 20 maart 
1985, ΒΙΕ 1986 p. 58, Pluche & Plastic), of duikt hij helemaal in de geschiedenis van 
een bepaalde industrie. Volgens Boekman (in haar noot bij Rb. Utrecht 30 juni 1981, 
ΒΙΕ 1982 p. 79, Mulder) behoort overigens een toekomstig handelsdebiet niet op basis 
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van art. 5 Hnw te worden beschermd. Dat is een opvatting die op enigszins 
gespannen voet staat met de leer dat ook een onderneming die zich nog slechts in 
een Ooorbereidingsstadium bevindt, een handelsnaam kan voeren (en dus een recht op 
die handelsnaam kan hebben): HR 19 april 1985, ΒΙΕ 1985 p. 342, Ν] 1985 nr. 790 
(Consulair). 
De mogelijkheid bestaat dat een bepaalde onderneming absoluut gezien wel de 
oudste handelsnaam heeft maar door een uitbreiding van haar werkzaamhe­
den relatief de jongste is op het produktenterrein dat door een andere onderne­
ming onder eenzelfde handelsnaam reeds werd bestreken. 
Een wrang voorbeeld van die laatste stelling deed zich voor in een zaak, waarin op 
een gegeven moment door een wettelijk besluit het produkt van het ene bedrijf 
(roomijs) werd gedefinieerd als behorend tot het assortiment van een andere onder­
neming (een producent van melkproduktcn). Daar de laatste onderneming al veel 
eerder onder de handelsnaam 'Hollandia' opereerde, voerde de roomijs-onderne-
ming haar handelsnaam onrechtmatig (HR 30 jan. 1936, NJ1936 nr. 438). Ook in 
andere gevallen grijpt de rechter op niet onbetwistbare wijze naar de hulp van een 
(immers voor een ander doel geschreven) wet, bijvoorbeeld om uit te maken wat tot 
de werkzaamheden van een ziekenfonds behoort (Rb. Den Haag 16 juni 1980, B1E 
1981 p. 164, Haaglanden). 
De term 'aard van de onderneming' wordt vaak ruim geïnterpreteerd, kennelijk ook 
onder invloed van de branchevervaging die zich in bepaalde bedrijfstakken makkelijk 
voordoet. Zo is het bijvoorbeeld niet eenvoudig te onderscheiden tussen activiteiten 
waarmee het publiek vertrouwd is dat ze in combinatie kunnen worden verricht 
(Hof Amsterdam 27 maart 1986, IER 1986 p. 54, Direktbank/Direkt-Post). 
Er behoeft niet altijd sprake te zijn van rechtstreekse concurrentie, wel moet de 
economische bedrijvigheid van beide ondernemingen raakpunten hebben wil er 
sprake kunnen zijn van een aard van beide ondernemingen die bijdraagt tot gevaar 
voor verwarring bij het publiek (verg. Hof Arnhem 4 okt. 1988, ΒΙΕ 1990 p. 49, Erica: 
hotel-, café- en restaurantbedrijf resp. conferentie-, vergader- en seminarmarkt). 
Z4.7 Plaats van vestiging 
Eerder is gesteld dat onder omstandigheden ondernemingen in Groningen en 
Zuid-Limburg dezelfde handelsnamen kunnen hebben zonder dat verwarring 
bij het publiek is te duchten. Art. 5 Hnw spreekt over de plaats van vestiging, 
ook hier: niet meer en niet minder dan als vingerwijzing voor de rechter bij het 
bepalen van het verwarringsgevaar. 
De plaats van vestiging van een onderneming kan in zekere mate het werkingsge-
bied van de onderneming bepalen (evenzeer als dat voor de aard van de onderne-
ming het geval is). Het Hof Den Haag oordeelde in de Kjellbergzaak (te vinden bij 
HR 15 jan. 1965, B/E 1965 p. 183, NJ 1965 nr. 137) dat enig handelsdebiet, dat wil 
zeggen waar een zekere afzet van waren is, de plaats van vestiging bepaalt en 
daarmee de beschermingsomvang van het recht op de handelsnaam. Volgens 
Boekman in haar noot bij deze uitspraak in ΒΙΕ werd daarmee inderdaad het 
criterium van de werkingssfeer van de onderneming voorop gesteld. De Hoge Raad 
ging in deze zaak echter uit van de bekendheid van de handelsnaam van een 
dergelijke onderneming, die kan bestaan ook al wordt de naam (nog) niet in 
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Nederland gevoerd. Boekman onderscheidde vervolgens drie territoriale criteria: 
de plaats van vestiging van de onderneming (waar de handelsnaam wordt ge­
voerd); de werkingssfeer van de onderneming (het handelsdebiet) en de plaats 
waar de onderneming een beschermingswaardige bekendheid heeft. Dit onderscheid 
kwam in de vroegere rechtspraak tot uiting waar het betrof de criteria voor 
bescherming van de handelsnamen van buitenlandse en van Nederlandse onder­
nemingen. In zijn annotatie bij HR 2 juni 1978, NJ 1980 nr. 295 (Kooy) meende 
Wachter echter dat er geen reden is verschillende criteria aan te leggen. De HR 
verklaarde in het Kooy-arrest (dat ook is gepubliceerd in ΒΙΕ 1978 p. 247) het 
criterium van 'beschermingswaardige bekendheid' bij de bepaling van de bescher-
mingsomvang (impliciet) ook op handelsnamen van 'Nederlandse' ondernemin­
gen tot beslissend criterium. De rechter in Almelo had immers een onjuist criterium 
aangelegd door te oordelen dat noch de plaats van vestiging, noch de werkingssfeer 
van de betrokken makelaarskantoren gelijk was, zodat geen verwarringsgevaar 
was te duchten. M.i. komt overigens dat bekendheidscriterium vrijwel altijd over­
een met het criterium van het (potentiële) handelsdebiet, oftewel de 'werkingssfeer' 
van de onderneming. De bekendheid van de handelsnaam kan echter, volgens Pres. 
Rb. Haarlem 8 dec. 1987 (B/E 1988 p. 118, Pizza Express) ook zijn ontstaan als gevolg 
van andere factoren dan 'slechts' het voeren van een handelsnaam, zoals aandacht 
in de landelijke media voor een eerder kort geding inzake de handelsnaam. 
Het recht op een handelsnaam kan dus heel wel landelijk, regionaal of zelfs lokaal 
of intra-lokaal beperkt zijn; de omvang wordt hierbij onder meer bepaald door de 
territoriale reikwijdte van de bekendheid van de naam en de ondememingsaard. 
Het assortiment van de door een onderneming te leveren produkten of diensten kan 
zich immers ook wijzigen: de omvang van het recht op de handelsnaam wijzigt zich 
dienovereenkomstig. Daar het in handelsnaamconflicten zelfs met regelmaat voor-
komt dat 'bedrijfjes' met een kleine actieradius tegenover elkaar staan, dient de 
bepaling van de werkingssfeer nauwkeurig te geschieden. Bij die bepaling spelen 
weer tal van aspecten een rol, zoals de planologische verbondenheid tussen steden 
(als Purmerend en Amsterdam, verg. Rb. Alkmaar 14 nov. 1985, B1E 1987 p. 91, 
Kniphal/Knipstal), de wijze van adverteren (via gedrukte media of de ether) of een 
noodzakelijke koppeling aan (het produkt van) een andere onderneming. Niet 
verwonderlijk is het dat indien de plaats van vestiging van twee ondernemingen 
identiek is, de werkingsgebieden elkaar in de regel wel zullen overlappen. Bij kleine 
bedrijfjes (zoals bakkers, kruideniers, of snackbars) loont het soms de moeite daar 
een punt van te maken (verg. Pres. Rb. Arnhem 22 dec. 1989, rolnr. 1989/776, 
Piccadilly, bekrachtigd door Hof Arnhem 27 nov. 1990 (nog niet gepubliceerd): 
verwarringsgevaar tussen handelsnamen van twee snackbars, één in het centrum 
en één in een buitenwijk van dezelfde stad; het zou misschien anders zijn geweest 
indien de twee snackbars beide in een buitenwijk zouden zijn gevestigd). 
In een concern of een andersoortig samenwerkingsverband tussen ondernemingen 
kunnen twee of meer ondernemingen functioneren. Het is dan mogelijk dat, indien 
die ondernemingen onder dezelfde handelsnaam opereren, voor de ene onderne-
ming wèl en voor de andere niet een beschermingswaardige bekendheid bestaat. Dit 
kan voorkomen indien een vestiging, bijvoorbeeld in een bepaalde stad, later is 
opgericht dan de onderneming waarvoor los van dat samenwerkingsverband reeds 
een recht op een gelijke of gelijkende handelsnaam was opgebouwd (verg. HR 29 
maart 1985, ΒΙΕ 1985 p. Il l , Ν} 1985 nr. 606, Van Maaren Optiek; Hof Den Haag 16 
nov. 1983, ΒΙΕ 1985 p. 373, NJ 1984 nr. 602, Superstar/Stars). 
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Wat betreft verwarringscriteria geeft art. 5 Hnw, zoals gesteld, geen uitputtende 
opsomming. Het gehalte of de kwaliteit van de onderneming, of ook haar 
bekendheid, kunnen factoren zijn om juist geen gevaar voor verwarring aan te 
nemen. Mogelijk is dat toch schade (in de vorm van aanhaken of aanleunen) 
kan ontstaan, welke schade evenwel niet op basis van art. 5 Hnw kan worden 
bestreden (zie infra par. 2.4.8). 
De omvang van de onderneming speelt op zich niet mee in de vraag of de handels-
naam bescherming kan krijgen. Bij de vraag of de handelsnaam in een gegeven geval 
bescherming verdient kan de omvang wel een rol spelen. Op grond van een geringe 
'actieradius' ontbreekt immers wellicht verwarringsgevaar. 
2.4.8 Art 6.162 NBW (art 1401 BW) 
De Hnw geeft een aantal bepalingen ter voorkoming van misleiding van en 
verwarring bij het publiek. Art. 6 Hnw geeft echter aan dat art. 6.162 NBW (art. 
1401 BW) onverminderd van toepassing is. Voor de rechter in een gewone 
procedure kan men dus (tevens) een beroep doen op schending van rechts-
plichten of schending van zorgvuldigheidsnormen in verband met vermeende 
aantasting van belangen waarin een handelsnaamgebruiker (maar ook een 
ander) zich geschaad voelt en waartegen de Hnw geen bescherming biedt. 
Doorgaans wordt aangenomen dat de Hnw geen uitputtende regeling bevat 
ter bescherming van onderscheidingstekens (ook andere dan handelsnamen) 
voor ondernemingen (Helbach c.s., a.w. par. 1225) en voor niet-ondernemingen 
(Verkade, a.w. par. 13 en 32). 
Een steeds vaker voorkomend verschijnsel, bij gebreke aan een aannemelijk 
gevaar voor verwarring resp. als 'extra' grondslag, is een actie tegen verwatering 
van de handelsnaam. 
Boekman constateerde dit verschijnsel reeds in haar noot bij Pres. Rb. Amsterdam 29 
okt. 1970 (B1E 1974 РЛ75, Him). Het staat voor het gebruiken van een handelsnaam 
waarmee een gedachtcnassociaüe bij het publiek wordt gewekt met een andere han-
delsnaam waardoor men profiteert van een goede reputatie van andermans onderne-
ming en handelsnaam en waardoor tevens de werfkracht van die naam vermindert. 
Volgens Boekman dient men dit beroep niet te baseren (noch te honoreren) op art. 5 
Hnw. Verwatering is immers geen variant van 'verwarringsgevaar'; indien men tot een 
de Hnw aanvullende bescherming van de handelsnaam wil komen, dient daar wel 
grond voor te zijn (verg. haar annotatie bij Pres. Rb. Amsterdam 19 juni 1975, ΒΙΕ 1976 
p. 144, You Sc Me). In de praktijk wordt toch regelmatig een (niet zelden succesvol) 
beroep gedaan op genoemde begrippen, al dan niet via de - juistere - weg van 
aanvullende bescherming ex art. 6.162 NBW (art. 1401 BW): vcig. Hof Amsterdam 11 
febr. 1982, ΒΙΕ 1983 p. 75 (Makro). Met een actie op grond van verwatering valt evenwel 
niet het gebruik door ondernemers van woorden in hun algemeen gebruikelijk gewor­
den betekenis tegen te gaan (HR 8 mei 1987, Bouwcentrum, zie hierboven). 
Wat betreft de aanvullende werking van het gemene recht kan men ook denken aan 
situaties waarin een handelsnaamgerechtigde schade ondervindt van een handeling 
die niet het voeren van een handelsnaam betreft, zoals merkgebruik (zie infra par. 2.7), 
het op misleidende wijze trachten aan te haken bij de (goede naam van) de onderne­
ming of reclame maken met een aanduiding die veel lijkt op een handelsnaam (Pres. 
Rb. Haarlem 17 mei 1971, ΒΙΕ 1972 p. 69, Cash & Cany Coal). Het voeren van een 
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gelijkende naam buiten de mededingingssfeer kan eveneens schadelijk zijn, zoals in 
de politiek (Pres. Rb. Dordrecht 27 febr. 1986, KG 1986 nr. 152, PSO). Men kan ook 
denken aan gevallen waarin de eiser niet zelf een onderneming drijft en daardoor 
evenmin een handelsnaam kan voeren (Pres. Rb. Utrecht 11 maart 1982, ΒΙΕ 1983 p. 
74, Cocktail Trio, en Hof Amsterdam 11 mei 1989,1ER 1989 p. 75, Orgelprojecten). Door 
een zekere (positieve) 'reflexwerking' kan soms naar analogie een beroep worden 
gedaan op een wetsnorm die niet speciaal voor deze casus is geschreven, maar invloed 
heeft op een wèl toepasselijke wets- of rechtsnorm (Boekman, a.w. p. 99). Tenslotte kan 
men denken aan het geval waarin nog slechts in het handelsregister een verwarring-
wekkende naam staat ingeschreven; niet onaannemelijk is dat de kort geding-rechter 
dan reeds een dreiging van inbreuk aanwezig zal achten. Van het voeren van een 
handelsnaam in de zin van art. 5 Hnw is dan uiteraard nog geen sprake. 
Een ander geval van 'reflexwerking' heeft zich in de rechtspraak voorgedaan ten 
aanzien van een 'concept' voor snoepwinkels (met een bijzondere aankleding van 
de winkels, een aparte verpakking van de waren en een typische methode van 
verkoop); verg. Pres. Rb. Groningen 3 juli 1987, ΒΙΕ 1988 p. 230; Pres. Rb. Roermond 
17 sept. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 233; Pres. Rb. Den Haag 18 dec. 1987, ВІЕ 1988 p. 235 
(Sweetheart Candy Shops). De laatstgenoemde President heeft daarbij, volgens 
annotator Van Nispen terecht, aangesloten bij de door de Hoge Raad vanaf 1986 
ontwikkelde leer van de 'prestatie-bescherming' (HR 26 juni 1986, ΒΙΕ 1986 p. 280, 
Ν] 1987 nr. 191, Dccca/Holland Nautic). Deze leer bestaat - kort gezegd - hierin dat 
de rechter terughoudendheid moet betrachten bij het verlenen van quasi-exclusieve 
rechten op grond van schending van zorgvuldigheidnormen ex art. 1401 BW voor 
in het economisch verkeer van belang zijnde objecten of prestaties die niet door een 
bijzondere intellectuele eigendomswet beschermd worden. Volgens deze maatstaf 
is aan de prestatie van een 'uitvoerend kunstenaar' bescherming toegekend, maar 
voor een radionavigatie-systeem, zetwerk van een uitgeverij en, in het onderhavige 
geval, het 'concept' van een snoepwinkel, bescherming onthouden. Dit laatste niet 
dan nadat was vastgesteld dat als bescherming moest worden verleend, dan het 
beste aansluiting gezocht kon worden bij de Handelsnaamwet, met name vanwege 
de territoriaal begrensde bescherming. En dat laatste speelde een doorslaggevende 
rol bij de afwijzing van de vorderingen: verwarring was, door het verschil in 
vestigingsplaatsen (Amsterdam en Den Haag) en ondanks de te verwaarlozen 
verschillen tussen de beide in het geding zijnde 'concepten', niet te duchten. 
Voorzover het op grond van de art. 6.162 NBW (art. 1401 BW) te beschermen 
onderscheidingsmiddel geen handelsnaam is in de zin van de Hnw, lijkt art. 
3.83 NBW een belemmering in te houden voor de overdraagbaarheid van aan­
spraken op zo'n teken (verg. Van Engelen, N/B 1991 p. 431), en lijkt het 
onmogelijk op dergelijke objecten beperkte rechten te vestigen of deze te 
licentiëren. Een contractuele (gebruiks-)regeling zal defacto in de praktijk wel 
niet op serieuze belemmeringen stuiten. 
2.5 De overige verbodsbepalingen (art. 3,4 en 5b Hnw) 
2.5.1 Inleiding 
In deze paragraaf komen aan de orde de verbodsbepalingen die niet of ten 
hoogste zijdelings het belang van een beter-gcrechtigde handelsnaamgebrui-
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ker beschermen, maar veeleer betekenis hebben 'in het algemeen belang'. Deze 
verboden zijn beperkingen op het beginsel van de firma-vrijheid (zie supra par. 
2.1.2). De reden dat art. 5a Hnw hier (nog) niet wordt behandeld, ligt hierin dat 
dit artikel weer vooral het belang van een beter-gerechtigde dient (de houder 
van een ouder merk). Bovendien is er over het conflict merk/handelsnaam zo-
veel meer te zeggen, dat daaraan een geheel aparte paragraaf wordt gewijd, zie 
infra par. 2.7. 
2.5.2 Art. 3 Hnw 
Helbach es. noemen dit artikel het verbod van misleiding omtrent de eigendom van 
de onderneming (a.w. par. 1157). Verboden wordt het voeren van een handels-
naam die in strijd met de waarheid aanduidt dat de onderneming geheel of ten 
dele zou toebehoren aan een ander. Indien het publiek uit de naam kan 
concluderen dat een bepaalde drager van die naam, ongeacht of deze op 
enigerlei wijze aan het handelsverkeer deelneemt, (mcde-)eigenaar is van de 
onderneming, en die indruk niet met de realiteit overeenstemt, is art. 3 Hnw in 
beginsel toepasselijk. Verboden is eveneens het voeren van een handelsnaam 
die weliswaar niet identiek is aan zo'n verboden aanduiding, maar daar toch 
vcrwarringwekkend veel op gelijkt. 
Blijkens de Memorie van Toelichting is het niet de bedoeling geweest het gebruik 
van andere namen dan de eigen geslachtsnaam geheel te verbieden. Het artikel 
probeert alleen te voorkomen dat het publiek een onjuiste indruk krijgt omtrent de 
eigendom van de onderneming. Het gaat overigens niet alleen om namen van 
natuurlijke personen, ook de namen van rechtspersonen kunnen onder het verbod 
van art. 3 Hnw vallen, verg. HR 6 okt. 1949, Nf 1949 nr. 636, Nijma. 
Art. 3 Hnw beoogt 'misbruik' van de handelsnaam ook buiten gevallen van gevaar 
voor verwarring tussen de handelsnamen van twee ondernemingen tegen te gaan. 
Gebruik van een handelsnaam in strijd met art. 3 Hnw bepaalt mede of deze 
handelsnaam wel rechtmatig wordt gevoerd. 
Een verboden naam behoeft niet per se afkomstig te zijn van een concurrent of van 
een 'bekende Nederlander'. De bekendheid, zeldzaamheid of andere factoren kun-
nen een rol gaan spelen als bijv. alleen de geslachtsnaam in de handelsnaam is 
opgenomen. Het is niet nodig dat de te verbieden naam afkomstig is van een nog 
levend persoon. Overigens mag er m.i. niet van worden uitgegaan dat èlk gebruik 
in de handelsnaam van de naam van een ander dan de eigenaar tot misleiding 
aanleiding geeft. Een 'absurde' of ironische combinatie (zoals 'Ritzen Koeriers', 
vernoemd naar de gelijknamige minister van Onderwijs, voor een koeriersdienst 
van studenten die de hun in de maag gesplitste OV-jaarkaart op een meer commer-
ciële manier nuttig weten aan te wenden) voorkomt het aannemen van misleiding. 
Hoe duidelijker de onwaarheid, des te minder gevaar voor misleiding. 
Een interessant geval doet zich voor wanneer de naam van de eigenaar van de 
onderneming overeenstemt met de naam van een 'bekende Nederlander'. Bijvoor-
beeld, Jaap Cruyff, woonachtig te Amsterdam, wil aan de Kalvcrstraat een sportzaak 
openen onder naam 'J. Cruyff Sporthuis'. Helbach c.s. (a.w. par. 1160) en Boekman 
(a.w. p. 43) menen dat er dan geen overtreding van het verbod van art. 3 Hnw is. Er 
kan dan echter wel sprake zijn van overtreding van art. 5 Hnw of indien naamgenoot 
Johan zijn naam als merk heeft gedeponeerd, overtreding van art. 13A lid 1 onder 2 
BMW en art. 5a Hnw. 
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Gezien de strekking van het artikel is het zo dat toestemming van degene wiens naam 
'ten onrechte' in de handelsnaam vermeld staat, in geen geval de onrechtmatigheid 
kan opheffen (verg. Boekman, a.w. p. 42; Helbach c.s., a.w. par. 1161). Dit nu is, zoals 
eerder te lezen viel, onder omstandigheden (want recle gevallen van misleiding zijn 
natuurlijk wel denkbaar) in strijd met de behoeften van de praktijk. Een dergelijke 
toestemming zou volgens de literatuur in ieder geval tot gevolg kunnen hebben dat 
de naam niet onrechtmatig tegenover de toestemminggever wordt gebruikt (Hel-
bach c.s., a.w. par. 1161; in tegengestelde zin: Ktg. Amersfoort 3 sept. 1986, NJ1987 nr. 
734, Ten Keersten); zie supra par. 2.3.2. 
Art. 2 Hnw opent de mogelijkheid van overdracht van de handelsnaam (zij het 
tezamen met de overdracht van de onderneming). Dat kan tot gevolg hebben 
dat het verbod van art. 3 Hnw niet geldt (zie art. 3 lid 3 Hnw). 
Van Oorschot kan de onderneming van Gielen, die onder de handelsnaam 'Gielen 
Schroothandel' zijn onderneming dreef, onder dezelfde naam voortzetten na over-
dracht, mits daaromtrent overeenstemming is bereikt. Een dergelijke overdracht kan 
zich natuurlijk meer dan eens hebben voorgedaan in het verleden. 
De regeling van de overdracht is ook in zoverre belangrijk, dat iemand zich kan 
beroepen op het rechtmatig gebruik van de handelsnaam door zijn rechtsvoor-
gangcr, dit in verband met de prioriteitseis van art. 5 Hnw. Die ander moet dan 
wel de handelsnaam rechtmatig hebben gevoerd. Ik zou menen dat ook in andere 
gevallen van overgang, zoals erfopvolging, inbreng in een maatschap, v.o.f., N.V. 
of B.V., of tocscheiding na ontbinding van een huwelijksgemeenschap deze regel 
opgaat. 
Tussentijdse wijzigingen kunnen het voeren van de handelsnaam onrechtmatig 
maken, dat wil zeggen dat een wijziging van de handelsnaam slechts mogelijk is 
voorzover deze niet in strijd komt met art. 5 Hnw. Boekman meent echter dat 
wijziging op een bepaald ondergeschikt punt niet tot strijd met art. 3 lid 1 Hnw zou 
mogen leiden (a.w. p. 46). Zij pleit er eigenlijk voor dat voor beoordeling van de 
rechtmatigheid ex art. 3 Hnw alleen wordt gekeken naar het kenmerkende bestand-
deel in de naam. In het merkenrecht is weliswaar bij vernieuwing van het merkdepot 
geen wijziging van het 'merkbecld' mogelijk (zie art. 10 BMW), maar valt onder 
gebruik ex art. 5 sub 3 BMW ('normaal gebruik' als voorwaarde voor de instand-
houding van het merkrecht) ook gebruik van het merk in een op onderdelen 
afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk, zoals het 
is ingeschreven, wordt gewijzigd (verg. art. 10 richtlijn 89/104, par. 4.4.12). Geen 
van de door de Hnw beoogde doeleinden verzet zich tegen een 'analogische' 
toepassing van dit beginsel voor handelsnamen (overigens ook buiten het geval 
van art. 3 Hnw). 
Toepassing van art. 3 Hnw in de meer recente rechtspraak en literatuur spitst 
zich nogal eens toe op het verwijt van de ene aan de andere onderneming dat 
de laatste door middel van haar handelsnaam ten onrechte bij het publiek de 
indruk wekt met de eerste gelieerd te zijn, en daarmee eigenlijk op het verwijt 
van (indirecte) verwarring in de zin van art. 5 Hnw. 
Men kan zich voorstellen dat de groot-winkelier Dirk v.d. Broek liever niet geasso-
cieerd wil worden met een onderneming die niet appelleert aan het imago van zijn 
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zaak(Ktg. Amsterdam 13 juni 1979, ΒΙΕ 1980 p. 83, Multimarkt). Een dergelijk verwijt 
dient m.i. gebaseerd te worden op art. 5 Hnw jo. art. 6.162 NBW (art. 1401 BW). 
2.5.3 Art. 4 Hnw 
Om opnieuw met Helbach c.s. te spreken (a.w. par. 1165), is in art. 4 Hnw sprake 
van een verbod tot misleiding omtrent de rechtsvorm van de onderneming. De 
handelsnaam mag niet zodanig luiden dat daardoor in strijd met de waarheid 
de indruk ontstaat dat een onderneming toebehoort aan een vennootschap 
onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten of naamloze 
vennootschap, een coöperatieve of andere vereniging, een stichting of een 
onderlinge waarborgmaatschappij. 
Het artikel gaat er kennelijk van uit dat er een soort hiërarchie bestaat in de 
aanduidingen van de rechtsvorm. Een N.V. of B.V. mag zich kennelijk als eenmans-
zaak presenteren, want de eenmanszaak is niet genoemd in art. 4 lid 1 Hnw; dit is 
ook in overeenstemming met de realiteit. Blijkens jurisprudentie mag een N.V. zich 
overigens niet een maatschap noemen (HR 24 aug. 1934, NJ1935 nr. 65, 'Fa. H. Lind'; 
in feitelijke instantie was bepaald dat het woord 'firma' niet anders kon worden 
opgevat dan in de zin van 'maatschap'). 
Ook Engehtalige uitdrukkingen kunnen in Nederland tot een dergelijke misleiding 
aanleiding geven, want de aanduiding '+ Assoc.' werd volgens de HR 24 jan. 1986 
(ΒΙΕ 1986 p. 308, Ν} 1986 nr. 360, Huyser/KvK) door de Rb. Den Haag niet ten 
onrechte uitgelegd als duidend op een onderneming die toebehoorde aan meerdere 
personen, handelend als een v.o.f.. 
Het artikel behandelt niet in het algemeen uitdrukkingen in de handelsnaam die de 
onderneming 'groter' doen lijken dat ze in werkelijkheid is; daarvoor is art. 5b Hnw 
bedoeld. Art. 4 lid 3 Hnw geeft ten slotte een limitatief aantal uitzonderingen op het 
eerste lid. 
Art. 4 Hnw staat niet alleen voor de gevallen waarin apert onjuiste aanduidin­
gen worden gebruikt. Art. 4 lid 2 Hnw geeft een aantal voorbeelden van 
Onzuivere' aanduidingen, alles voorzover uit de handelsnaam niet het tegen­
deel blijkt. 
De Memorie van Toelichting spreekt daarbij over termen die, zonder de rechtsfiguur 
met name te noemen, van nature daaraan verknocht zijn. De rechter heeft zich 
bijvoorbeeld uit moeten laten over het gebruik van termen als '(lezers-) kring' en 
'(bocken-)club', gebruikt door besloten vennootschappen (Rb. Amsterdam 12 maart 
1980, ΒΙΕ 1983 p. 143, Bock en Plaat; Rb. Den Haag 17 jan. 1980, ΒΙΕ 1983 p. 144, NBC). 
Het feit dat men altijd het handelsregister moet raadplegen om zeker te zijn met 
welke rechtsvorm men van doen heeft, betekent niet dat een handelsnaam op zich 
niet een onjuiste indruk omtrent de rechtsvorm van de onderneming kan geven en 
deswege verboden kan worden (HR 24 jan. 1986, zie hierboven). 
2.5.4 Art. 5b Hnw 
Dit artikel is gezien de redactie ruim genoeg om ook de art. 3 en 4 Hnw-verbo-
den te omvatten. Het staat overigens pas sinds 1943 in de wet (toen als art. 2a, 
in 1954 vervangen door art. 5b). Het houdt een verbod van misleiding ten aanzien 
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van aard, karakter en betekenis van de onderneming in (Helbach es. , a.w. par. 1169). 
Bij toepassing van art. 5b Hnw komt men al snel in de sfeer van meer dan alleen 
een onrechtmatige handelsnaam. 
De lagere rechters hebben zich, in verband met de terminologie die boekenclubs 
plegen te gebruiken, in het verleden enkele malen moeten buigen over de betekenis 
van art. 5b Hnw. In het geval van de boekenclub 'Boek en Plaat' stelde de Kanton-
rechter te Amsterdam 4 april 1979 (te vinden bij Rb. Amsterdam 12 maart 1980, zie 
hierboven) vast dat de onderneming (een B.V.) haar handelsnaam in combinatie met 
een bepaalde terminologie voerde. Deze terminologie was aan het verenigingsrecht 
ontleend zodat volgens de Kantonrechter de indruk was gewekt bij het publiek met 
een non-commercieel samenwerkingsverband tussen muziekliefhebbers en boeken-
lezers van doen te hebben. Daarbij speelde ook mee een bepaalde opvatting van het 
publiek, volgens de Kantonrechter behept met een beperkt onderscheidingsvermo-
gen. Hij overwoog vervolgens dat bij toepassing van art. 5b Hnw niet alleen naar de 
handelsnaam 'sec' gekeken moest worden maar tevens naar andere wijzen waarop 
de onderneming zich aan het publiek presenteerde. De conclusie was dat Boek en 
Plaat ten onrechte de indruk vestigde dat er sprake was van een verenigingsrechte-
lijke organisatie. De Rechtbank daarentegen overwoog dat juist doordat men meer 
dan alleen de handelsnaam moet bekijken (dus ook house-style, slogans, reclame, 
merken) niet meer de indruk behoefde te bestaan dat er sprake was van een 
verenigingsachtige organisatie. In de vonnissen met betrekking tot de Nederlandse 
Boekenclub (NBC, zie hierboven) was de teneur soortgelijk. 
De bescherming tegen aantasting van consumentenbelangen door een 'versluierend' 
gebruik van de handelsnaam zou een nieuwe functie voor de art. 4 en 5b Hnw 
kunnen betekenen. Uit de rechtspraak met betrekking tot het begrip 'belanghebben-
de' van art. 6 Hnw zal echter blijken dat de rechter nog niet erg geneigd is daarmee 
toeschietelijk te zijn, zie nader par. 2.6.1.. 
In gevallen waarin niet alleen de handelsnaam mikpunt van kritiek is, maar eigenlijk 
de gehele terminologie waarvan de onderneming zich bedient, is een beroep op de 
art. 6.194 e.V. NBW (art. 1416a-c BW: de zogenaamde Wet Misleidende Reclame) 
wellicht beter geschikt. Die artikelen zijn als het ware een specificatie van de 
algemene onrechtmatige daadsnormen en bedoeld ter bestrijding van misleidende 
reclame-uitingen; ook consumentenorganisaties of andere (collectieve) belangenbe-
hartigers kunnen op die artikelen een beroep doen. Deze opmerkingen gaan tot op 
zekere hoogte ook voor de toepassing van de art. 3 en 4 Hnw op. 
Onder onjuiste indruk ten aanzien van de onderneming wordt ook begrepen 
de onjuiste indruk die men kan krijgen omtrent de voortbrengselen van de 
onderneming (HR 20 febr. 1948, N] 1948 nr. 226, Bonnema). 
Dit verbod strookt met de ratio van de beperking ter zake van de overdraagbaarheid 
van de handelsnaam. Indien de nieuwe rechthebbende op de handelsnaam er toe 
overgaat de aard van de onderneming of het karakter van de door de onderneming 
voortgebrachte waren of diensten te wijzigen, ontstaat 'wrijving' met het door de 
vorige eigenaar van de handelsnaam opgebouwde recht. Met enige goede wil kan 
men hier een erkenning van een 'persoonlijkheidsrecht' van de oorspronkelijke of 
vorige handelsnaamrechthebbende lezen; het aan het mededingingsrecht ten grond-
slag liggende beginsel van 'vrijheid van beroep en bedrijf' noopt evenwel in derge-
lijke gevallen tot een terughoudende toepassing. 
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2.6 Handhavmgsmiddelen en sancties 
2.6.1 Art 6 Hnw 
Een speciale civielrechtelijke procedure is te vinden in art. 6 Hnw. Wanneer een 
handelsnaam wordt gevoerd in strijd met bepalingen van de Hnw kan 'iedere 
belanghebbende' zich wenden tot de ЫпІопгесЫег. De procedure vangt aan met 
een rekest. Men heeft voor de verzoekschriftprocedure gekozen omdat vroeger 
gedacht werd dat op deze manier de hogere kosten van de gewone rechter 
vermeden zouden worden en tevens omdat de gang van zaken voor de kan­
tonrechter zoveel korter en eenvoudiger zou zijn. Aandacht verdient echter dat, 
anders dan voor verzoekschriften in het algemeen geldt, het verzoekschrift ex 
art. 6 Hnw bij deurwaardersexploit betekend moet worden. 
Men kan bij de kantonrechter vorderen een 'wijziging' van de bestreden handels­
naam, 'zodanig dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven'. Bij deformuk-
ring van die eis moet men er voor waken geen termen te gebruiken die slechts 
strekken tot het vragen van een verbod tot verder gebruik van de onrechtmatige 
handelsnaam of tot nakoming van een eerder (veroordelend) vonnis (verg. Ktg. 
Dordrecht 24 jan. 1985, Prg. 1985 p. 222, Bekkers). 
Aan de veroordeling kan een dwangsom gekoppeld worden. De bevoegde rechter is 
in het algemeen die van het kanton waar de onderneming gevestigd is die de 
gewraakte handelsnaam voert (art. 6 lid 2 Hnw). 
De rekestprocedure kan worden gestart door iedere belanghebbende. Het begrip 
Tjelanghebbende' wordt door de rechtspraak beperkt uitgelegd. 
De toekenning van de art. 6 Hnw-actie aan iedere belanghebbende brengt Helbach 
c.s. (a.w. par. 1142) en Verkade (a.w. par. 8) tot ernstige twijfels waar het gaat om de 
veronderstelling dat er een subjectief recht op de handelsnaam bestaat; iedere belang­
hebbende kan immers (op grond van de wettekst) ageren tegen een onrechtmatige 
handelsnaam. 
De rechtspraak heeft echter het begrip 'belanghebbende' minder ver strekkend 
geïnterpreteerd dan de wettekst doet vermoeden. Per artikel wordt uitgemaakt wat 
een belanghebbende is. Volgens Boekman (a.w. p. 129) zijn de rec/iihebbenden bij de 
art. 3,5 en 5a Hnw de belanghebbenden indien in een art. 6 Hnw-procedure op die 
artikelen een beroep wordt gedaan. Bij art. 3 Hnw wil dat zeggen degene wiens naam 
in strijd met dat artikel wordt gebezigd; bij art. 5 Hnw houdt belanghebbende in de 
rechthebbende op een andere (oudere) naam, iemand die er dus direct belang bij 
heeft dat door het wijzigen van een onrechtmatige handelsnaam verwarring (en dus 
mogelijke schade ten aanzien van zijn eigen handelsnaam en onderneming, of ten 
aanzien van de handelsnaam hij met toestemming van de gerechtigde voert) voorkomen 
wordt. Indien echter niet duidelijk is wie rechthebbende is, moet de rechter wellicht 
tot een ruimere interpretatie overgaan, wil de verzoeker als belanghebbende kunnen 
gelden. Zie echter Boekman, ΒΙΕ 1990 p. 216, waarin zij wijst op het (ook) in het 
Benelux-merkcnrecht aanvaarde beginsel (BenGH 18 nov. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 282, NJ 
1989 nr. 299, Philip Morris/BAT; zie infra par. 3.4.4) dat geen belanghebbende kan 
zijn degene die misbruik maakt van zijn bevoegdheid (verval van het merkrecht te 
vorderen); een analogische toepassing van dit beginsel zou volgens haar ook deze 
plooien kunnen gladstrijken. 
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Ex art. 5a Hnw zijn alleen de merkhouder en de merklicentiehouder (hoewel dat 
voor de laatste op merkenrechtelijke gronden betwijfeld mag worden, zie infra par. 
2.7.5 en par. 3.7) gerechtigd tot het instellen van een actie. Voor hen geldt het vereiste 
dat, wil men voor een merk bescherming in rechte kunnen genieten, dat merk 
vanwege art. 12A BMW gedeponeerd dient te zijn. 
De art. 4 en 5b Hnw zijn niet in de eerste plaats regels die betrekking hebben op de 
bescherming van bepaalde rechten, maar het zijn regels van mededingingsrecht, in 
hoofdzaak ter bescherming van het publiek. Consumenten(organisaties) zouden 
daarom bevoegd kunnen zijn op deze artikelen een beroep te doen, evenzeer als 
instellingen die tot taak hebben toezicht uit te oefenen op de naamvoering van de 
onder hun toezicht staande ondernemingen (verg. bijv. art. 8 en 10 Wet Toezicht 
Beleggingsinstellingen, met een bijzondere taak voor De Nederlandsche Bank). In 
de praktijk blijkt daarvan vooralsnog niet veel; veeleer gaat het om concurrerende 
ondernemingen waarvan de handelsnaam niet met de Hnw-verboden in strijd is. 
Art. 63 lid 2 Boek 2 BW geeft zelfs een bijzondere procesbevoegdheid voor coöpera-
tieve verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen, die in rechte willen 
ageren tegen onrechtmatig voeren van de aanduidingen 'coöperatief', 'onderling' of 
'wederkerig'. Boekman meent dat de groep van belanghebbenden bij art. 5b Hnw 
groter is dan bij art. 4 Hnw (a.w. p. 130); ook bijv. immateriële, niet in de mededin-
gingssfeer liggende belangenschending, kan blijkens het in par. 2.5.4 reeds aange-
haalde Bonnema-arrest grond zijn voor actie ex art. 5b Hnw. 
In samenhang met de vraag wie belanghebbende is in een art. 6 Hnw-procedure, 
suggereert Verkade in (onder meer) Gratia Commercii (p. 395 e.v.) dat in de doctrine 
en rechtspraak een duidelijk(er) onderscheid moet worden gemaakt tussen 'misleiding' 
en 'loutere verwarring' (verg. immers de art. 5 en 5a enerzijds en art. 5b anderzijds). 
Verwarring 'sec7 geeft wel de oudere rechthebbende de bevoegdheid tot actie (op basis 
van art. 5 of 5a Hnw), maar niet 'het publiek', voor wie (potentieel) economische schade 
pas gegeven zou zijn bij een meer 'geclausuleerde' verwarring. Nog beter gezegd, het 
gaat dan om 'verwarring' omtrent essentieel te achten factoren bij het aangaan van een 
transactie en causaal verband tussen het uiterlijk of de gelijkenis van de onderschei-
dingsmiddelen in kwestie en het 'zich bekocht voelen' .Inde praktijk zijn dan met name 
consumenten(organisaties), maar ook (belangengroeperingen van) (op andere wijze 
dan door verwarring) geschade ondernemers of de Kamers van Koophandel de 
aangewezenen om een beroep in te stellen. Met de aanvaarding van deze stelling wordt 
tevens een bezwaar tegen de aanvaarding van een subjectief recht op de handelsnaam 
weggenomen; het resultaat is immers dat het 'actio popularis'-karakter van art. 6 Hnw 
wordt gemitigeerd (en zie ook Verkade's noot bij HR 5 jan. 1990, NJ 1990 nr. 728). De 
actiebevoegdheid van de Kamer van Koophandel (verg. art. 6a Hnw) en het Openbaar 
Ministerie (verg. art. 7 Hnw) wordt hiermee m.i. nog niet aangetast. 
E>e kantonrechter kan een naamswijziging uitspreken, hij stelt dan dus eigenlijk 
een nieuwe handelsnaam vast. Er is geen verplichting om de door de (kan-
tonjrechter vastgestelde naam te voeren, te meer omdat zo'n handelsnaam wel 
eens in strijd met en derde-handelsnaam zou kunnen zijn. De nieuwe handels-
naam, door de rechter of de verweerder zélf vastgesteld, kan eventueel weer 
aanleiding geven tot een nieuwe actie; vandaar het belang dat de rechter 
aangeeft waarin de onrechtmatigheid van de handelsnaam zit, zoals in Rb. 
Arnhem 12 maart 1980 (B1E 1981 p. 52, Hugé/Hulo). 
Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een wijziging, want de rechter wil er ook 
nog wel eens toe overgaan om vast te stellen dat een bepaald deel van de 
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handelsnaam geschrapt dient te worden. Een dergelijke wijziging kan met een 
verbod, uitgesproken door de gewone rechter, gelijkstaan, iets wat de wetsont-
werpers niet voor ogen stond. 
In zijn annotatie bij HR 9 fcbr. 1979, NJ1979 nr. 582 (Dico) wijst Mijnssen er op dat 
het de bedoeling was dat de rechter positief zou bepalen wat jegens de verzoeker 
rechtmatig is. Boekman pleit er voor dat de rechter aangeeft waarin de onrechtma-
tigheid van de aangevallen handelsnaam zit en een suggestie doet voor een nieuwe 
handelsnaam (a.w. p. 133). Die suggestie kan dan de betekenis hebben dat die naam 
in ieder geval niet meer onrechtmatig is jegens de verzoeker. 
Uitspraken zoals Boekman voorstelt komen regelmatig voor. Een duidelijk voor-
beeld daarvan acht ik de bovengenoemde uitspraak van de Rb. Arnhem, waarin een 
bevel tot wijziging wordt gegeven aldus dat 'Hugè B.V.' in haar handelsnaam noch 
het woord Hugè, noch een met het woord Hulo overeenstemmende (EJA) letterverbin-
ding mag voeren'. Inhoudelijk gezien is een dergelijke uitspraak m.i. met een verbod 
gelijk te stellen. 
Het verdient de voorkeur dat de veroordeling niet te vaag is (bijvoorbeeld een 
plicht tot 'wijziging van de naam zodanig dat de gestelde onrechtmatigheid 
wordt opgeheven'). Rechters plegen soms ook dergelijke vorderingen (en in 
hoger beroep veroordelingen) als te vaag af te wijzen respectievelijk aan te 
passen, zoals in Hof Den Bosch 14 okt. 1975, BÍE 1977 p. 104, NJ 1976 nr. 196 
(For him/Hij). 
De veroordeling, door de kantonrechter uitgesproken, is aan het Nederlandse 
territoir gebonden; de Hnw geeft immers alleen voorschriften voor handelsna-
men die in Nederland worden gebruikt. Dat betekent dat dus ook een door een 
buitenlandse onderneming hier te lande gebruikte handelsnaam bestreden 
(casu quo beschermd) kan worden. 
Uit art. 6 Hnw vloeien nog twee belangrijke 'beperkingen' voort, indien men 
via de kantongerechtsprocedure een onrechtmatige handelsnaam wil bestrij-
den. Ten eerste moet het aangevallen teken, dat men gewijzigd wil zien, een 
handelsnaam in de zin van de Hnw zijn (geen merk, geen aanduiding voor een 
andere organisatie dan een onderneming). Ten tweede kan men in deze art. 6 
Hnw-procedure slechts klagen over strijd met de bepalingen van de Hnw en is 
er geen plaats voor andere (extra) argumenten van de kant van de verzoeker 
(dus geen beroep op 'verwatering', 'aanhaken' etc). Om die reden kan deze 
procedure dan ook niet dienen ter beslechting van een geschil tussen twee 
partijen die beiden menen recht op een bepaalde handelsnaam te hebben. 
Voor wat betreft de fórmete kanten van de verzoekschriftenprocedure wil ik mij 
beperken tot de volgende onderworpen. De algemene regels over de verzoekschrift-
procedure (art. 429a e.v. Rv) zijn van toepassing op het moment van inwerkingtre-
ding van de boeken 3,5 en 6 NBW (zie S/b. 1986,295), dat wil zeggen per 1 jan. 1992. 
Voor de procesregels is men tot die tijd aangewezen (geweest) op datgene wat in de 
Hnw is te vinden en wat een goede procesorde eist, zodat algemene regels toch een 
zekere, en wellicht in toenemende betekenis, ('positieve') reflexwerking hebben 
(gehad). Overigens is de toepasselijkheid van de art. 426 tot en met 429 Rv (beroep 
in cassatie) niet van inwerkingtreding van het NBW afhankelijk (geweest). 
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Incidenteel appèl is op basis van een 'goede procesorde' door de rechtbanken in 
hoger beroep (gelukkig) al menigmaal toegelaten (verg. Rb. Arnhem 12 maart 1980, 
zie hierboven; Rb. Breda 30 juli 1985, ΒΙΕ 1987 p. 41, Schonck). 
In zijn uitspraak van 6 sept. 1962 wees de Hoge Raad nog een motiveringseis voor 
beschikkingen op grond van de Hnw af (NJ1962 nr. 360, Apollo H). Mede door de 
invoering van titel 12 in Boek I Rv is de rechtspraak toch langzamerhand omgegaan 
op dit punt. De literatuur pleit er in het algemeen voor dat ook beschikkingen op 
grond van de Hnw behoorlijk gemotiveerd zijn (verg. Boekman, Een Goede Procesorde 
p. 35 e.v.; A-G Biegman-Hartogh bij HR 29 maart 1985, ΒΙΕ 1986 p. Ill, NJ 1985 nr. 
606, Van Maaren Optiek). De uitspraak van de HR van 18 jan. 1980 (ΒΙΕ 1983 p. 253, 
Ν} 1980 nr. 472, Churrasco) kan wat dat betreft model staan voor de veranderende 
opvattingen van de rechter op dit punt. In dezelfde uitspraak echter meende de HR 
dat een kostenveroordeling, juist omdat die algemene regels nog niet van toepassing 
waren, niet kon worden uitgesproken. In cassatie kan een kostenveroordeling weer 
wel worden uitgesproken (gelet op de toepasselijkheid van de art. 426-429 Rv). De 
rechter kan van de beschikking de voorlopige tenuilvoerlegging bevelen, en de beschik­
king met een dwangsom versterken (verg. art. 6 leden 1 en 2). 
De procedure ex art. 6 Hnw sluit de gewone rechtbankprocedure (eventueel op 
verkorte termijn), noch het kort geding uit (verg. par. 2.6.3). 
2.6.2 Art 6a Hnw 
Dit artikel is bij de wetswijziging van 1954 ingevoerd. Een verzoek als in art. 6 
Hnw behandeld, kan ook door de Kamer van Koophandel worden ingediend. Art. 
6a Hnw kent voor wat betreft de procedure enkele kleine verschillen met de 
procedure van art. 6 Hnw. 
De Kamers van Koophandel hebben vanwege hun functie vrij veel inzicht in de 
problematiek rond de handelsnaam. Zij hebben onder andere tot taak het bijhouden 
van het handelsregister waar, naast nog veel meer gegevens, handelsnamen van 
ondernemingen worden geregistreerd. Het handelsregister kan ook gegevens ver­
schaffen over de vraag of een bepaalde handelsnaam gevoerd wordt. Bovendien zijn 
de Kamers in staat handelsnamen te vergelijken. De Kamers maken van hun be­
voegdheid slechts zelden gebruik. Nog zeldzamer is het dat de uitspraak van een 
dergelijk geschil wordt gepubliceerd of de Hoge Raad bereikt. 
Veel geschillen tussen de betrokken paitij(en) en de Kamers schijnen door middel 
van een 'schikking' geregeld te worden. Bovendien plegen notarissen bij het oprich­
ten van een N.V. of B.V. informatie in te winnen bij de Kamers over de te voeren 
handelsnaam, een handeling die ook bij het opzetten van andere samenwerkings­
vormen (zoals stichtingen, waarvan immers ook wordt aangenomen dat die onder­
nemingen kunnen drijven) kan worden overwogen. Dit schept de indruk dat deze 
actiemogelijkheid, los van de dogmatische problemen waartoe zij aanleiding geeft 
{supra par. 2.3.1), zin heeft (als stok achter de deur), hoe weinig zij ook in rechte 
gebruikt wordt. 
2.6.3 Art 6.162 NBW (art. 1401 BW) 
Bij handelsnaamgeschillen staat de gewone actie ex art. 6.162 NBW (art. 1401 
BW) in samenhang met de bepalingen van de Hnw, naast die ex art. 6 Hnw. In 
de regel is het zelfs zo dat men de procedure bij de gewone rechter, met name 
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die in kort geding, verkiest boven de speciale rekestprocedure. Men doet dan 
een beroep op bepalingen van de Hnw (immers een stelsel van verbodsbepa-
lingen) al dan niet aangevuld met een beroep op strijd met de zorgvuldigheids-
normen. Bij de onrechtmatige daadsactie hoeft men zich dus niet te beperken 
tot de bepalingen van de Hnw. Men kan mede ageren op basis van andere 
normen met betrekking tot ongeoorloofde mededinging. 
Er is echter nog een aantal verschillen. De toewijzing van een verbodsoordering ex art. 
6.162 NBW (art. 1401 BW) is bijv. mogelijk zonder dat de rechter zich in allerlei 'art. 
6 Hnw'-bochten moet wringen om, door formeel een naamswijziging te formuleren, 
in feite een verbod uit te spreken. Ook bestaat de mogelijkheid van schadevergoeding 
(hoewel het moeilijk is daarvoor maatstaven te nemen). Vooral de kort geding-rech-
ter heeft meer vrijheid om passende maatregelen uit te spreken. Zelfs een (voorschot 
op) schadevergoeding wordt in kort geding bij (duidelijke) inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten nogal eens toegewezen; mij is evenwel tot dusverre nog geen 
geval bekend waarin dit ook in een handelsnamen-kort geding is voorgekomen. 
De procedure voor de gewone rechter is uiteraard aangewezen in gevallen waarin 
er misschien geen sprake is van twee handelsnamen of twee ondernemingen, daarbij 
inbegrepen het geval dat niet de eisende maar wèl de gedaagde partij een handels-
naam heeft. In een dergelijke procedure kunnen voorts allerlei omstandigheden aan 
de orde komen, waarvan het voeren van een bepaalde handelsnaam slechts een 
onderdeel is (zie bijvoorbeeld Rb. Alkmaar 26 sept. 1985, ΒΙΕ 1986 p. 307, Almarkt/A-
Markt). 
Als laatste verschil noem ik dat een vordering op basis van een merkrecht in een art. 
6 Hnw-procedure aan de orde kan komen via toepasselijkheid van art. 5a Hnw, maar 
niet via een beroep op (het ruimere) art. 13A BMW. 
2.6.4 Rechtsverwerking 
Als eis voor ontvankelijkheid in kort geding mag worden gesteld dat men niet 
slechts door lang af te wachten zijn beroep op een spoedeisend belang bij de 
gevorderde (voorlopige) voorzieningen heeft verspeeld, verg. art. 289 e.v. Rv. 
Ter zake van procedures betreffende een pretense (en nog voortgaande) in­
breuk op intellectuele eigendomsrechten, is een spoedeisend belang bij het 
vorderen van een verbod vrijwel altijd gegeven, zelfs indien men pas lange tijd 
na het begin van de inbreuk ageert. Daarentegen kan het doen van sommaties, 
al dan niet in combinatie met het doen van schikkingsvoorstellen, en een daarop 
volgend talmen, spoedeisend belang minder aannemelijk maken. In ieder geval 
kan men slechts in uitzonderlijke gevallen door lang stilzitten de bescherming 
van de Hnw geheel verspelen, waarbij niet of nauwelijks een rol speelt dat de 
tegenpartij te goeder trouw de handelsnaam van de ander voert (bijvoorbeeld 
doordat hij zich er niet van bewust was in het handelsdebiet van de ander te 
treden). 
Tot 1971 werd het verweer van rechtsverwerking altijd vruchteloos voorgedragen in 
handelsnaamzakcn. Een begin van aanvaarding ziet men evenwel in Rb. Zwolle 31 
maart 1971 (Б/Е 1971 p. 207, California). Een uitdrukkelijker aanvaarding volgde 
tien jaren later in de uitspraak over de betonmixers van Mulder-Boskoop en Mulder-
Tegelen (Rb. Utrecht 30 juni 1981, BÍE 1982 p. 78). De rechter achtte het feit dat 
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Mulder-Tegelen twintig jaar had gewacht met het instellen van een actie reden 
genoeg om Mulder-Boskoop, die inmiddels een sterke machtspositie had opge­
bouwd, te beschermen. De rechter baseerde zich in deze uitspraak op degoede trouw. 
Het verweer van rechtsverwerking of misbruik van recht zal kortom alleen in zeer 
sprekende gevallen kans op succes hebben. In deze situatie had, in verband met art. 
9 lid 2 richtlijn 89/104, enige verandering kunnen komen. Dit artikel maakt het 
mogelijk het beroep van een gerechtigde tot een Oudere' handelsnaam tegen het 
gebruik en de inschrijving van een 'jonger' merk, die gebruik van dat merk vijfjaar 
(bewust) heeft gedoogd, af te wijzen op grond van rechtsverwerking (en interessant 
was dan geweest hoe de rechter had geoordeeld over het, tussen dezelfde partijen, 
tegelijkertijd gedogen van de met het 'jongere' merk identieke handelsnaam). Voor 
deze optie zal de Beneluxwetgever echter niet kiezen (zie infra par. 4.4.11). 
2.7 Merk en handelsnaam 
2.7.1 Inleiding 
Conflicten tussen (rechthebbenden op) merken en handelsnamen komen zeer 
regelmatig voor, ook als facet van een meer omvattend conflict, bijvoorbeeld 
indien de handelsnaamgcrechtigde(n) tevens merkgercchtigde(n) is (zijn) of 
indien ook onderscheidingstekens of -middelen in het geding zijn die niet tot 
merken of handelsnamen worden gerekend. Beide soorten tekens dienen ter 
onderscheiding: merken ter onderscheiding van waren of diensten (of gemeen­
schappelijke kenmerken van waren of diensten afkomstig van respectievelijk 
verricht door verschillende ondernemingen), handelsnamen ter onderschei­
ding van ondernemingen. Merken en handelsnamen kunnen identiek zijn, dan 
wel veel op elkaar lijken. 
Handelsnamen zullen altijd bestaan uit een woord, meerdere woorden of een 
lettercombinatie, terwijl merken bovendien in de modaliteiten van kleuren, letterty­
pen, afbeeldingen, vormen etc. beschermd kunnen zijn (immers, tekens in de zin van 
art. 1 BMW). 
Het standaardgeval waarin merk en handelsnaam kunnen conflicteren is dat waarbij 
een HHJordmcrk (of een woord/beeldmerk) wordt aangewend. Hierbij zij opgemerkt 
dat niet altijd het geheel van de ondernemingsaanduiding (zoals die immers ook 
voor een gedeelte uit een vignet of een embleem kan bestaan) onder de bescherming 
van de Hnw valt. 
Een conflict wat zich in de praktijk wat minder snel voor lijkt te doen, is dat tussen 
een handelsnaam en een (zuiver) beeWmerk. Toch is bepaald niet uitgesloten dat ook 
tussen deze tekens een dusdanige gelijkenis kan bestaan, dat bij het publiek associa­
ties worden gewekt. Uit BenGH 20 mei 1983, ΒΙΕ 1984 p. 137, Ν/ 1984, 72 (Union) 
blijkt immers dat ook een 'begripsmatige' gelijkenis daartoe kan leiden. Voor het 
conflict tussen handelsnaam en een vormmerk zal min of meer hetzelfde op kunnen 
gaan. 
De regelmaat van conflicten tussen beide typen onderscheidingstekens valt te 
verklaren uit de functies die zij uitoefenen en waarvoor in rechte bescherming 
wordt genoten. Voor beide tekens lijkt de onderscheidingsfunctie voorop te 
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staan maar de jurisprudcntiële praktijk aarzelt niet om ook in gevallen waarin 
die functie geen (direct) gevaar loopt, ten behoeve van het teken in te grijpen. 
Voor het merkenrecht kan men daarvoor wijzen op de wettekst. Uit de mogelijkheid 
van een 'vrije' overdracht of licentie (art. 11 BMW) blijkt immers het loslaten van de 
band tussen merk en onderneming. Treffender nog is het bekende Clareijn/Klarein-
arrest (BenGH 1 maart 1975, ΒΙΕ 1975 p. 183, NJ1975 nr. 472, AA 1975 p. 664). Gegeven 
de auditieve overeenstemming tussen het jenevermerk Clareijn en het merk voor het 
vloeibare schoonmaakmiddel Klarein, besliste het BenGH dat schade in de zin van 
het huidige art. 13A lid 1 sub 2 BMW niet alleen kan bestaan in afbreuk doen aan het 
onderscheidend vermogen van een merk, gevaar voor herkomstverwarring of het 
op onbehoorlijk wijze profiteren van de bekendheid van het merk. Tevens voorziet 
dat artikel in bescherming tegen dreigende vermindering van exclusiviteit en koop­
lust opwekkend vermogen van het merk. In par. 2.4.8. viel bovendien te lezen dat 
bescherming van de handelsnaam zich verder kan uitstrekken (op basis van verge­
lijkbare of andere mededingingsrechtelijke regels dan neergelegd in de Hnw) dan 
de herkomstverwarring van art. 5 Hnw (verg. par. 2.6.3). 
2.7.2 Situatie vóór invoering van de Benelux Merkenwet 
Vóór 1 jan. 1971, de da turn van inwerkingtreden van de BMW, was de juridische 
verhouding tussen de rechten op merk en handelsnaam min of meer conse-
quent geregeld. 
De Hnw kende (het ook nu nog bestaande) art. 5a Hnw, het verbod tot het voeren 
van een handelsnaam die het merk van een ander, ofwel een van zo'n merk slechts 
in geringe mate afwijkende handelsnaam bevat, alles voorzover verwarring omtrent 
de herkomst van de waren is te duchten. De formulering van art. 5a Hnw maakte 
de toepassing van art. 1401 BW overigens niet altijd overbodig. 
De Merkenwet 1893 regelde de bescherming van de gebruiker van een 'oudere' 
handelsnaam met behulp van dezelfde aanknopingspunten: prioriteit, gelijkenis en 
verwarringsgevaar (art. 4bis lid 2b jo. 10 lid 1b). Een succesvol beroep op deze 
bepalingen leidde echter (slechts) tot de weigering of doorhaling van de inschrijving 
van een merk dat gelijk was aan (of slechts in geringe mate afweek van) een 
handelsnaam. Toepasselijkheid van die bepalingen had evenwel betekenis voor een 
beroep op art. 1401 BW. Naar algemene opvatting kon een handelsnaamgebruiker 
op analoge gronden ook het gebruik van zo'n merk beletten. 
2.73 Situatie ná invoering van de Benelux Merkenwet 
De inwerkingtreding van de BMW op 1 jan. 1971, heeft, behalve uiteraard voor 
het merkenrecht, tevens voor het handelsnamenrecht enkele belangrijke gevol-
gen gehad. Waar in de Hnw nog steeds een 'expliciete' bescherming van het 
'oudere' merk is te vinden (in art. 5a Hnw) is het opvallend dat het woord 
'handelsnaam' in de BMW niet meer voorkomt. 
In het vervolg van dit werk zal nader worden ingegaan op het merkenrecht op basis 
van de BMW. Uit de systematiek van dit bock vloeit voort dat deze paragrafen 
hoofdzakelijk betrekking hebben op het conflict awrenmerk/handelsnaam. De bij-
zondere aspecten van het conflict diensf merk/handelsnaam komen in de hoofdstuk-
ken 6 en 7 nader aan de orde. Ik wijs bovendien op de voorgenomen wijzigingen 
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van de BMW, die in beginsel geen (maar op enkele, meest ondergeschikte punten, 
wel) bijzondere betekenis hebben voor de relatie tussen merken en handelsnamen. 
Bij het conflict merk/handelsnaam zijn vooral van belang de vragen naar de reik-
wijdte van het merkrecht (verg. art. 13A BMW) en de gronden voor verval daarvan 
en nietigheid van het merkdepot (verg. art. 14 BMW). Het depot is voorwaarde voor 
het ontstaan van een (uitsluitend) recht op een merk en tevens voorwaarde voor het 
in rechte bescherming kunnen vorderen voor een teken dat als merk wordt gebruikt 
(resp. art. 3 en 12A BMW). 
Hier kan eveneens reeds genoemd worden de ruime uitleg van het begrip 'overeen-
stemming' (de associatie-mogelijkheid, zie het bovengenoemde Union-arrest) in art. 
13A BMW in vergelijking waarmee de Hnw (zie de art. 5 en 5a Hnw) blijft steken in 
het criterium van 'verwarringsgevaar' wat reeds op het eerste oog doet vermoeden 
dat een merkhouder (op basis van art. 13A BMW) meer 'kan'. Enigszins bezwaarlijk 
voor de verhouding merk/handelsnaam is dat in de BMW geen expliciete priori-
teitseis voor de bescherming van het merk tegen een overeenstemmende handels-
naam is te vinden. 
Allereerst zullen nu behandeld worden de gronden waarop een merkhouder een 
beroep zal kunnen doen indien hij bezwaren heeft tegen gebruik van een handels-
naam door een ander. 
2.7.4 Art. 13A BMW 
Art. 13 A BMW bepaalt de inhoud van het merkrecht. De groep van handelingen 
die als inbreuk op het merkrecht wordt beschouwd, valt uiteen in twee catego-
rieëen (de voorgenomen wijzigingen van de BMW brengen een iets andere 
indeling met zich mee). Art. 13A lid 1 sub 1 (13A-1-1) BMW vormt de kern van 
het merkrecht (tegen gebruik van overeenstemmende tekens voor soortgelijke 
waren of diensten), maar met name art. 13A lid 1 sub 2 (13A-1-2) BMW geeft 
daaraan een veel wijdere strekking dan slechts bescherming tegen verwarrings-
gevaar omtrent de 'herkomsf van waren of diensten. Om die reden worden 
voor toepasselijkheid van dat laatste artikel dan ook enige 'extra' eisen gesteld. 
De literatuur is nagenoeg eenstemmig van oordeel dat op de actie van de 
merkhouder tegen een conflicterende handelsnaam niet art. 13A-1-1 maar art. 
13A-1-2 BMW van toepassing is. 
Wichers Hoeth, a.w. p. 102 en BJE1971 p. 88; Boekman, a.w. p. 115; Verkade, ΒΙΕ 1978 
p. 257; Heibach es., a.w. par. 1023; anders: Braun, Précis des Marques p. 283. 
Art. 13A-1-1 BMW betreft namelijk het conflict tussen een merk en een ander 
(identiek of overeenstemmend) onderscheidingsteken dat voor (soort)gelijke waren 
of diensten wordt gebruikt; een handelsnaam is echter een aanduiding voor een 
onderneming. Art. 13A-1-1 BMW laat bovendien geen ruimte voor een beroep op 
oudere handelsnaamrechten. De in dat artikel genoemde merkhouder is namelijk in 
het systeem van de BMW te verstaan als degene die ingevolge art. 3 BMW het 
uitsluitend recht op het merk heeft verkregen, gebaseerd louter op het eerste depot. 
De prioritcitseis geldt dus wèl tussen twee merken onderling. Toepassing op het 
conflict merk/handelsnaam zou ten gevolge hebben dat elke identieke of overeen-
stemmende handelsnaam, gevoerd door een onderneming waarin (soort)gelijke 
waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven en wordt gebruikt 
worden geproduceerd of verricht, zou moeten wijken. In dit laatste zit de 'achilles-
hiel' van de rechtspraak, zoals die na het in werking treden van de BMW regelmatig 
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viel te constateren, maar in de loop der jaren geleidelijk is teruggedrongen. Enkele 
voorbeelden van toepassing van art. 13A-1-1 BMW op het conflict merk/handels­
naam: Pres. Rb. Leeuwarden 22 juni 1975, BJE 1976 p. 175 (Hij en Zij); Pres. Rb. 
Amsterdam 26 sept. 1985, 1ER 1985 p. Ill (Hij/Zij aan Zij); Hof van Beroep te 
Antwerpen 9 nov. 1983, ВІЕ1985 p. 338 (Intermeubel); Hof van Beroep te Brussel 25 
maart 1987, ΒΙΕ 1990 p. Ill (Europrint). 
De ontwikkeling in de rechtspraak ten aanzien van de uitleg van het begrip 
'gebruik' in art. 13A BMW is nog steeds in beweging. Uit die rechtspraak valt 
desondanks wel af te leiden dat het in art. 13A-1-1 BMW bedoelde 'gebruik 
voor waren' betekent het 'zich bedienen van een teken met betrekking tot de eigen 
waar'. 
BGH 29 juni 1982 (B/E 1982 p. 227, N/1982 nr. 624) Niemeijer/Hagens, BGH 2 febr. 
1983, B/E 1984 p. 18, N/ 1983 nr. 450 (Superox); BGH 9 juli 1984, BJE 1985 p. 59, N] 
1985 nr. 101, AA 1985 p. 29 (TanderU). 
Volgens Helbach c.s. is dit niet genoeg om daar 'gebruik van een teken als handels­
naam' onder te vatten (verg. de annotatie van Helbach bij Hof van Beroep te 
Antwerpen 9 nov. 1983, zie hierboven). Boekman formuleerde al in een eerder 
stadium haar kritiek op de rechtspraak als hiervoor aangehaald. Zij betitelde het als 
'verwatering' van de duidelijke omgrenzing van het begrip 'handelsnaam' {a.w. p. 
116). 
De afgrenzing tussen gebruik 'met betrekking tot de eigen waar' en anderszins is 
niet onproblematisch. In ieder geval heeft het BenGH uitgemaakt dat onder het 
eerste moet worden verstaan een gebruik 'op zodanige wijze dat voor het publiek 
duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde 
of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt 
onderscheiden'(7 nov. 1988, B/E 1989 p. 181, N] 1989 nr. 300, Omnisport). Gebruik 
van een teken 'enkel als handelsnaam' is niet een dergelijk gebruik. Dit neemt 
evenwel niet weg dat, in de visie van het BcnGH, 'ook een handelsnaam een teken 
is dat in feite zodanig kan worden gebruikt dat het publiek dat gebruik zal opvatten 
als een gebruik dat betrekking heeft op één of meer bepaalde, door de ondernemer 
verhandelde of ter levering aangeboden waren, welke door dit gebruik van die van 
anderen worden onderscheiden, hetgeen zich óók kan voordoen indien het niet op 
de waren zelf, hun verpakking of etiketten wordt aangebracht', één en ander 
afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van het geval. Als 'early birds' al in 
deze zin: Pres. Rb. Haarlem 9 sept. 1988, B/E 1989 p. 294, Stelcon/Starcon Betonwa-
ren; Pres. Rb. Breda 9 mei 1988, B/E 1989 p. 13, RoadAdvertising/Adroad; Rb. Den 
Bosch 12 dec. 1986, B/E 1988 p. 58, hp/H&P; over dezelfde vraag: Rb. Den Haag 6 
sept. 1989,1ER 1990 p. 12, Fitline). Deze m.i. correcte maar toch ook elastische formule 
maakt in ieder geval duidelijk dat gebruik met betrekking tot de eigen waar niet 
slechts gebruik op de waar is. De nadruk op de 'publieksbeleving' maakt ook 
duidelijk dat niet zonder meer doorslaggevend is dat de tckengebruiker niet zelf 
produceert of dat hij een handclsregistcrinschrijving heeft gepleegd. Veel zal ook 
afhangen van de aard van het produkt en de in verband met dat produkt geleverde 
hulpmiddelen, en het doel waarvoor het produkt is bestemd. Opmerkelijk is ook 
Pres. Rb. Den Bosch 22 febr. 1984 (B/E 1986 p. 148, Viallc). Vialle heeft rechten op 
zowel het merk als de handelsnaam Vialle. In een voor haar min of meer schadelijke 
brief refereert een concurrent aan de 'fa. Vialle'. De rechter neemt hier geen gebruik 
van het woord Vialle als merk aan (op basis van art. 13A BMW). 
Handelsmmenrecht 53 
Indien een merkhouder zich wil verzetten tegen het gebruik van een identieke 
of overeenstemmende handelsnaam, dient dit conflict beoordeeld te worden 
op basis van de criteria van art. 13A-1-2 BMW. In dit artikel wordt niet vereist 
een gebruik van het teken voor waren of diensten en bij toepassing kan 
rekening worden gehouden met Oudere' handelsnaamrechten en eventueel 
andere geldige redenen. 
In deze zin is de recente rechtspraak gevestigd. 
Art. 13A-1-2 BMW geeft de merkhouder, naast de hem in art. 13A-1-1 toegekende 
bevoegdheden, nog meer mogelijkheden tegen vermeend inbreukmakend handelen 
op te treden. Op grond van zijn uitsluitend recht kan hij zich ook verzetten tegen 
'elk ander gebruik' (dan gebruik voor gelijke of soortgelijke waren of diensten) dat 
'zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeen­
stemmend teken wordt gemaakt onder zodanig omstandigheden dat aan de merk­
houder schade kan worden toegebracht'. 
Aan de voorwaarde van gebruik 'in het economisch verkeer' zal bij het voeren van 
een handelsnaam wel altijd zijn voldaan. Immers, op basis van jurisprudentie is het 
niet eenvoudig handelingen te verzinnen die niet onder het criterium van 'elke 
beroepsmatige, bedrijfsmatige of andere niet in de particuliere sfeer verrichte acti­
viteit waarmee economisch voordeel wordt beoogd' vallen (BenGH 9 juli 1984, 
Tandcril, zie hierboven). Het drijven van een ondereming (wat optreden in het 
economisch verkeer impliceert) onder een handelsnaam valt daar eenvoudig onder 
te rangschikken. Voor aan de handelsnaam 'verwante' benamingen (van bijvoor­
beeld stichtingen zonder winstoogmerk, verenigingen, politieke partijen) is het 
overigens nog maar de vraag in hoeverre dergelijke benamingen ook 'in het econo­
misch verkeer' gebruikt worden. 
De merkhouder zal vervolgens aannemelijk moeten maken dat hem door gebruik 
van het teken schade kan worden toegebracht. Over de vraag wanneer daarvan 
sprake is, heeft de jurisprudentie eveneens de nodige duidelijkheid gegeven. De 
merkhouder kan zich verzetten niet alleen tegen inbreuken op de meer typische 
merkfuncties, zoals het afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van een 
merk (doordat bijvoorbeeld de merknaam tot soortnaam verwordt, verg. art. 5 sub 
4 en BenGH 1 maart 1975, Clareijn/Klarein, zie hierboven, en Rb. Den Bosch 12 dec. 
1986, B/E 1988 p. 58, hp/H&P) en het verwarringsgevaar bij het publiek omtrent de 
herkomst van de waren (Pres. Rb. Haarlem 27 febr. 1986,1ER 1986 p. 37, You-kleding 
en You-tijdschrift; Pres. Rb. Haarlem 1 maart 1988, ΒΙΕ 1988 p. 276, You-kleding en 
1 love You-kleding). In de ontwikkeling van het merk als een teken dat niet alleen 
aanduidt van welke producent de onder dat merk verhandelde waren of verrichte 
diensten afkomstig zijn, maar ook een symbool en garantie is voor bepaalde hoeda­
nigheden of kenmerken van de waar of dienst en als drager van een zekere reputatie 
en goodwill past volgens vele schrijvers en volgens de rechtspraak ook een ruimere 
bescherming. In die zin worden tevens verboden handelingen die leiden tot een 
verlies aan exclusiviteit van het merk, dat daardoor niet meer in staat is bij het 
publiek de onmiddellijke associaties te wekken met de waren of diensten waarvoor 
het is ingeschreven en wordt gebruikt (verg. Hof Amsterdam 15 maart 1984, ΒΙΕ 1986 
p. 7, Pierrot); Hof Amsterdam 8 maart 1984, ΒΙΕ 1986 p. 153, Apple; Pres. Rb. 
Amsterdam 18 jan. 1990,1ER 1990 p. 43, Countdown Café; BenGH 1 maart 1975, 
Clareijn/Klarein, zie hierboven) of tot verlies aan kooplust opwekkend vermogen, 
doordat de soort van waren of diensten waarvoor het overeenstemmende teken 
wordt gebruikt de kooplust kan doen verminderen (Rb. Arnhem 22 jan. 1981, ΒΙΕ 
1981 p. 266, The Blue Band: margarine en een popgroep; Pres. Rb. Den Bosch 3 aug. 
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1981, GRURAUSL1981 p. 774, Mon Chérie: bonbons en een sexshop; Pres. Rb. Haarlem 
19 nov. 1984,1ER 1985 p. 14, Merci: chique chocolade en kaltevoer; BenGH 1 maart 1975, 
Clareijn/Klarein, zie hierboven: een borrel en een schoonmaakmiddel)) zie echter infra 
par. 4.4.7, voor de vraag of de richtlijn 89/104 aan deze rechtspraak (op grond van 
de BMW) geen einde zal maken (antwoord: die kans zit erin). 
In bepaalde gevallen zal de handelsnaamgebruiker een beroep kunnen doen op het 
ontbreken van elke kans op schade, indien bijvoorbeeld de onder de handelsnaam 
gedreven onderneming zich presenteert tegenover een geheel ander publiek of 
geheel andere waren produceert, dan wel diensten verricht dan de merkhouder 
(verg. Hof Amsterdam 3 mei 1990, BMM-bulletin dec. 1990 p. 37, handelsnaam DINO 
met karikaturale afbeelding van dinosaurus (voor onderneming die plastic huisouil-
zakken verkoopt) niet inbreukmakend jegens merk DINO MUSIC met soortgelijke 
afbeelding voor geluidsdragers). Hof Amsterdam 29 mei 1986 (ΒΙΕ 1986 p. 304, 
Medinorm) nam zelfs aan dat gebruik van een overeenstemmend merk tot afbreuk 
aan de wervende kracht van eiser's merk kon leiden, maar dat het door de ander 
voeren van zijn aan dat merk identieke handelsnaam géén kans op schade opleverde. 
In kortgeding is, zelfs al is toepasselijkheid van art. 13A-1-2 BMW aannemelijk, ruimte 
voor het verweer dat op grond van een afweging van de wederzijdse belangen afwijzing 
of althans slechts een gedeeltelijke toewijzing van de ingestelde (en wellicht vergaan-
de) vorderingen redelijk is, zie Pres. Rb. Arnhem 29 april 1988, ΒΙΕ 1989 p. 157 
(Quick-sportschoenen). Dit hing in casu nauw samen met de omstandigheden van 
het geval, zoals een langdurig 'stilzitten' van de merkhouder, de geringe omvang 
van (de kans op) schade, en de grote kosten die gemoeid zouden zijn met het 
terugdraaien van een feitelijk gegroeide situatie. 
Ten aanzien van de schade-eis kan nog worden vermeld dat niet noodzakelijk is dat 
de rechter (althans in kort geding) vaststelt dat en op welke wijze verwacht kan 
worden dat de kans op schade zich verwezenlijkt (HR 13 jan. 1984, BJE1984 p. 257, 
NJ1984 nr. 389, Pour Vous Madame, zie ook infra par. 3.5.4); dit betekent niet dat de 
merkhouder zijn kans op schade niet minstgenomen aannemelijk moet hebben ge­
maakt (Pres. Rb. Breda 14 juni 1988, ΒΙΕ 1989 p. 176, Body/Body Mode). 
Een geldige reden kan de actie van de merkhouder nog in de weg staan; de 
jurisprudentie is echter niet genegen spoedig een geldige reden aan te nemen. 
In de literatuur is er op gewezen dat het eerder gebruik van een (rechtmatig) 
gevoerde handelsnaam wèl een dergelijke geldige reden kan zijn. Steun voor 
die opvatting vindt men eveneens in het eerder genoemde Clareijn/Klarein-
arest, waarin het BenGH als geldige reden wil aanvaarden een eigen recht 
van de gebruiker van het overeenstemmende teken, welk recht voor de 
toepassing van art. 13A-1-2 BMW voor dat van de merkhouder niet behoeft 
te wijken. 
Verg. Boekman, a.w. p. 116; Helbach c.s., a.w. par. 997 en 1023; Wichers Hoeth, ΒΙΕ 
1971 p. 88. 
De (lagere) rechtspraak heeft zich in overwegende mate achter dit in de literatuur 
ingenomen standpunt geschaard. Als selectie van voorbeelden kunnen dienen Rb. 
Haarlem 3 febr. 1981 (ΒΙΕ 1982 p. 232, Dcka/DEA), Hof Amsterdam 31 maart 1983 
(B/E 1984 p. 111, Micloo/Micle), Pres. Rb. Utrecht 9 mei 1983 (B/E 1983 p. 83, 
Samsom) en Pres. Rb. Breda 14 juni 1988 (ΒΙΕ 1989 p. 176, Body/Body Mode). De 
opsomming is overigens eenvoudig te verlengen. 
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Een geldige reden werd niet aangenomen toen aan het tnerkdepot van de merkhou­
der voorafgaande handebnaamgebruik van de handelsnaamgebruiker weer was 
voorafgegaan door een nog eender /wndeknaemgebruik van de latere merfchouder 
(Rb. Rotterdam 9 juni 1989, ΒΙΕ 1990 p. 133, Video Arts/Video Art Schaay). 
Evenmin werd een geldige reden aangenomen in een geval waarin een gebruik als 
handelsnaam ('Parnassus Press' en 'Pamassusfonds') dat was aangevangen na het 
depot van een conflicterend merk van een ander, was voorafgegaan door gebruik 
als (andersoortige) benaming door een stichting (Hof Den Bosch 29 maart 1990, N] 
1990 nr. 807, Parnassus). De stichting mocht evenwel haar benaming, 'zolang zulks 
niet plaatsvindt op het gebied van het uitgeven etc. van boeken, dus als handels­
naam' blijven aanwenden. 
Mede door de schaduw die de invoering van het EEG-merk vooruitwerpt, en mede 
op grond van art. 6 lid 2 richtlijn, maakt van de voorgenomen wijziging van de BMW 
(Ontwerp-Protocol houdende wijziging van de BMW, d.d. 15 mei 1991) deel uit een 
'extra' beperking van het uitsluitend merkrecht, te vinden in art. 13 A lid 7: 
Gebruik van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een 
ouder recht van slechts phatselijte betekenis kan niet op grond van art. 13A worden 
tegengegaan (zie infra par. 45.12d). 
Art. 26 BMW biedt in de huidige versie aan de rechthebbende op een collectief 
merk een nog ruimere bescherming dan de rechthebbende op een individueel 
merk toekomt: soortgelijkheid van waren of diensten respectievelijk soortge­
lijkheid van gemeenschappelijke kenmerken daarvan is immers niet vereist. De 
richtlijn 89/104 brengt op dit punt echter een wijziging van art. 26 BMW met 
zich mee (het op de richtlijn gebaseerde voorstel tot wijziging van de BMW 
introduceert ook voor de beschermingsomvang van collectieve merken het 
vereiste van soortgelijkheid van waren of diensten), zie par. 4.4.17.. Art. 13A-1-2 
BMW is echter onverminderd van toepassing (zie ook Mulder en Van der Kooy, 
ΒΙΕ 1982 p. 203). 
Als gevolg van de op grond van de richtlijn 89/104 voorgenomen wijzigingen 
van de BMW zal het conflict merk/handelsnaam in een bijzondere inbreukca­
tegorie komen, te weten art. 13A-1 sub c: 'elk gebruik, dat zonder geldige reden 
in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt 
gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik 
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan 
het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk'. Het conflict 
merk/handelsnaam krijgt daarmee een apart plaatsje in de wet. Voor de 
betekenis van het één en ander verwijs ik naar infra par. 4.4.7. 
2.7.5 De 'rest-betekenis' van art 5a Hnw en art 6.162 NBW (art 1401 BW) 
In de praktijk is het niet ongebruikelijk dat naast een beroep op art. 13A BMW 
in een geschil merk/handelsnaam ook een beroep wordt gedaan op overtre-
ding van de verbodsnormen van de art. 5a Hnw en 6.162 NBW (art. 1401 BW). 
Hebben deze artikelen nog wel zelfstandige betekenis? 
In ieder geval behoudt art. 5a Hnw betekenis voor de art. 6 Hnw-proccdure, waarin 
op bepalingen buiten de Hnw geen beroep kan worden gedaan. Ook indien men via 
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art. 5a Hnw zijn recht op een merk wil handhaven dan zal, op grond van art. 12A 
BMW, dat merk echter gedeponeerd moeten zijn (of worden). 
Er zijn nog wel enkele verschillen aan te geven tussen de art. 5a Hnw en 13A-1-2 
BMW. Allereerst kan men denken aan het feit dat de BMW geldt voor het rechtsge-
bied van de Benelux zodat de rechter mogelijkerwijs de werking van een verbods-
vordering ook over dat gebied zal kunnen laten uitstrekken (zie infra par. 3.6). Een 
toegewezen vordering op grond van art. 5a Hnw zal in werking, dunkt me, beperkt 
blijven tot gebruik van de handelsnaam in Nederland. 
Een eerder theoretisch dan praktisch verschil met de BMW is dat de verbodsacties 
op grond van de Hnw aan iedere belanghebbende zijn toegekend waar in de BMW 
de verbodsactie op basis van art. 13A-1-2 BMW slechts door de merkhouder kan 
worden ingesteld, verg. de art. 11D en 13A, aanhef BMW (zie echter ook supra par. 
2.6.1). Een beroep op art. 5a Hnw kan eventueel zelfstandig aan de merk/icewiichou-
der worden toegewezen. 
Art. 5a Hnw stelt het vereiste van verwarringsgevaar. Eerder is gesteld dat verwar-
ringsgevaar omtrent de herkomst van de waren of diensten slechts één van de 
schademodaliteiten is waartegen de merkhouder zich op grond van art. 13A-1-2 
BMW kan verzetten. Dat is tegelijkertijd het belangrijkste verschil. 
Aan het feit dat de redactie van art. 5a Hnw na het in werking treden van het Protocol 
houdende wijziging van de BMW (zie hoofdstuk V van de BMW) nog niet is 
aangepast (art. 5a Hnw spreekt slechts over fabrieks- en handelsmerken) dient men 
m.i. geen betekenis te hechten. 
Naast de bevoegdheden die de art. 13A-1-2 BMW en 5a Hnw bieden, zal voor 
art. 6.162 NBW (art. 1401 BW), hoezeer toepasselijk ook (zie art. 13A aanhef en 
art. 38 BMW), weinig ruimte overblijven als aanvullende norm ter beslechting 
van een geschil merk/handelsnaam. 
Zelfs het vermelden van een merknaam in (informatieve) perspublikaties kan im-
mers onder het gebruikscriterium van art. 13A-1-2 BMW vallen, zoals in Pres. Rb. 
Amsterdam 28 juli 1981, ΒΙΕ 1982 p. 41, KG 1981 nr. I l l (Philips/Haagse Post). Op 
de ruime interpretatie van art. 13 BMW bestaat overigens wel kritiek (verg. Kauf­
mann, ΒΙΕ 1980 p. 67; Van Manen, ΒΙΕ 1985 p. 203; Pels Rijcken, ВІЕ 1985 p. 228; 
Dommering, 1ER 1990 p. 97; Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en informa­
tievrijheid, Kluwer, Deventer 1990, p. 33). 
2.7.6 Art 2 BMW en de handelsnaam 
Een enkele keer is in de rechtspraak aan de orde gekomen het geval waarin het 
opnemen van de geslachtsnaam in de handelsnaam tot een beroep op de geldige 
reden van art. 13A-1-2 BMW leidde. Art. 2 BMW staat, in de huidige versie, een 
(natuurlijk) persoon toe zijn met een merk gelijke of overeenstemmende ge­
slachtsnaam te gebruiken maar dan enkel ter identificatie en zonder daaraan het 
uiterlijk van een merk te geven. 
Boekman meent dat het niet de bedoeling is geweest naast de aanwending van de 
naam als geslachtsnaam (dat wil zeggen ter identificatie) ook de aanwending als 
handelsnaam toe te staan (a.w. p. 118). In die visie wordt zij bijgevallen door de 
rechtspraak (Pres. Rb. Haarlem 29 nov. 1979, ΒΙΕ 1980 p. 193, Hein Kips; Rb. 
Amsterdam 7 febr. 1979, ΒΙΕ 1982 p. 159, Asscher). 
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Art. 2 BMW bedoelt in de huidige versie slechts veilig te stellen dat een individu zich 
met zijn of haar geslachtsnaam kan doen onderscheiden van anderen. Het gebruik 
als handelsnaam gaat verder. Ook lòs van art. 2 BMW valt voor het gebruik als 
hanàehnaam van een eigen naam geen 'geldige reden' in de zin van art. 13 A-l -2 BMW 
aan te nemen; in het voorstel tot wijziging van de BMW op grond van de richtijn 
89/104 is art. 13 BMW zodanig gewijzigd dat daarin is opgenomen de bepaling dat 
het merkrecht niet het recht inhoudt zich te verzetten tegen het gebruik in van het 
economisch verkeer door een derde van van diens naam en adres. Daarmee in 
verband zal het tweede lid van art. 2 BMW vervallen. Verkade heeft de aandacht 
gevestigd op de relatie van deze kwestie met art. 10 EVRM (Jntelkctuele eigendom, 
mededinging en informatievrijheid p. 42) en de vraag opgeworpen of een geheel verbod 
tot het bezigen van de 'informatieve' geslachtsnaam in de handelsnaam wel te 
rechtvaardigen is; deze vraag speelt ook in het kader van de art. 3 en 5 Hnw. 
2.7.7 Bescherming handelsnaamgebruiker tegen merk na invoermg van de 
BMW 
2.7.7.1 Inleiding 
In het voorgaande is besproken de actie van de merkhouder tegen de gebruiker 
van een identieke of overeenstemmende handelsnaam. Met name in het geval 
dat op een handelsnaam een 'ouder' recht rust, kan de handelsnaamgebruiker 
een beroep op de geldige reden van ar. 13A-1-2 BMW doen als verweermiddel. 
De gebruiker van een oudere handelsnaam dient echter ook te beschikken over 
mogelijkheden om ab eiser (in conventie of in reconventie) in rechte te kunnen 
ageren tegen het jongere merk. 
Wichers Hoeth (B/E 1971 p. 90) heeft gewezen op de mogelijkheden die art. 14 BMW 
(de gronden waarop en de voorwaarden waaronder een merkdepot kan worden 
nietig verklaard) biedt. De gronden die hij met name aanhaalde, waren art. 14A lid 
lc jo. art. 4 sub 2 BMW (het misleidende merk) en art. 14B lid 2 jo. art. 4 sub 6 BMW 
(het depot te kwader trouw). Binnen de grenzen van de art. 1, 3,4,5 en 14 BMW is 
voorts natuurlijk voor de belanghebbende handelsnaamgebruiker een beroep op alle 
verval- of andere nietigheidsgronden mogelijk. 
Een geslaagd beroep op een nietigheids- of vervalgrond is de moeite waard, maar 
doorhaling in het merkenregister betekent nog niet hetzelfde als een in feite belang-
rijker verbod tot verder gebruik van het merk of vergoeding van geleden schade. 
Daarvoor zal de gebruiker van de oudere handelsnaam bij gebreke aan een speciale 
wettelijke voorziening een beroep op 6.162 NB W (art. 1401 BW) moeten doen. Art. 
38 BMW laat dit toe (in deze zin Pres. Rb. Arnhem 26 sept. 1988, ΒΙΕ 1991 p. 39,1ER 
1988 p. 113, Dynasty/Orient Dynasty). 
Boekman heeft twijfels geuit over de criteria die de rechter in geval van een beroep 
op art. 6.162 NBW (art. 1401 BW) zou moeten toepassen (a.w. p. 122), maar andere 
schrijvers vallen haar daarin niet bij. Wichers Hoeth geeft daarbij openingen voor 
de rechter: deze kan hulp zoeken bij de norm van het vervallen art. 10 Mw 1893 of 
art. 13A BMW analoog toepassen (B/E 1971 p. 90). Ook Verkade wijst op de 'posthu­
me nawerking' van art. 10 Mw 1893 en ziet in de 'reflexwerking' van art. 5 jo. de 
zorgvuldigheidsnormen van art. 1401 BW een nader argument (B/E 1978 p. 257). 
Tenslotte menen ook Hclbach c.s. dat voortgezet gebruik van een dergelijk merk als 
een daad van oneerlijke mededinging kan worden beschouwd (a.w. par. 1024). Zij 
aanvaarden daarmee de toepasselijkheid van art. 6.162 NBW (art. 1401 BW) en art. 
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38 BW, dat wil zeggen dat de bepalingen van de BMW een verbod van merkgebruik 
bijvoorbeeld op basis van de onrechtmatige daadsactie niet in de weg staan. 
Het lijkt mij op basis van de jurisprudentie, ontwikkeld op grond van de zorgvul­
digheidsnormen, niet moeilijk passende criteria te vinden. Toepassing van de 'oude' 
leer van het Nivea/Hamea-arrest (HR 5 maart 1943, NJ 1943 nr. 246: bescherming 
van niet door de Mw 1893 beschermde tekens tegen verwarringsgevaar) ligt hier 
voor de hand. 
Men kan ook denken aan conflictsituaties die niet door de Hnw bestreken worden, 
zoals de bescherming tegen verwatering van de handelsnaam en het afbreuk doen 
aan de 'goede naam' van de onderneming. Tevens kan een aanwijzing gevonden 
worden in de gronden die voor de (zelfde of een andere) rechter aanleiding waren 
of zijn het depot nietig te verklaren, met name als die grond gelegen is in art. 4 sub 
6 BMW. Opvallend is dat de art. 82 (jo. 7 lid 4) en 82a van de verordening inzake het 
EEG-merk uitdrukkelijk is vooizien in een verbodsactie van de houder van een recht 
van meer dan resp. van 'slechts' plaatselijke betekenis (zoals een handelsnaam) tegen 
de houder van het 'jongere' EEG-merk (zie infra par. 4.5.l2d). 
2.7.7.2 Nader over nietigverklaring van het depot van een met een Oudere' 
handelsnaam overeenstemmend merk 
Zoals hierboven al bleek, is het voor de gebruiker van een oudere handelsnaam 
maar van betrekkelijk gering belang om in rechte ook de nietigverklaring van 
het depot van een jonger merk en de doorhaling daarvan in het merkenregister 
te bewerkstelligen. De boven besproken verbodsactie, waarvoor mogelijkhe­
den aanwezig zijn, is immers veel belangrijker. 
In de literatuur en rechtspraak zijn niettemin verschillende constructies geopperd 
om nietigverklaring van het depot van een met een 'oudere' handelsnaam overeen­
stemmend merk te bewerkstelligen. 
Sinds het Lux/Lux-talc-arrest (BenGH 22 mei 1985, ΒΙΕ 1986 p. 231, Ν/1985 nr. 770) 
staat vast dat de BMW een gesloten systeem van nietigheidsgronden heeft, zodat 
eerder verdedigde of zelfs toegepaste gronden die met dat beginsel in strijd zijn, 
zoals loutere 'overeenstemming' met een oudere handelsnaam (Hof van Beroep te 
Gent 19 dec. 1974, ΒΙΕ 1977 p. 173, Elit/Elita) of niet-beschikbaarheid van het teken 
(Hof van Beroep te Antwerpen 7 sept. 1982, ΒΙΕ 1985 p. 281, Brouwerij De Dijle), nu 
definitief van de baan zijn. 
De nietigheidsgrond van art. 4 sub 2 BMW (het misleidende merk) lijkt, behoudens 
excessieve gevallen, evenmin in aanmerking te komen. 
'Muziek' zit er wel in de nietigheidsgrond van art. 4 sub 6 jo. art. 14B lid 2 BMW: 
het depot te kwader trouw. Art. 4 sub 6 BMW gee/t twee voorbeelden van depots 
die als te kwader trouw verricht gelden. De literatuur is eenstemmig van 
oordeel dat ook een (voor)gebruik van een handelsnaam in bepaalde gevallen tot 
een geslaagd beroep op art. 4 sub 6 BMW kan leiden, immers de in het artikel 
genoemde voorbeelden gelden niet als limitatief. 
Verg. Boekman, a.w. p. 119 en ΒΙΕ 1985 p. 162 (hoewel niet enthousiast); Helbach c.s., 
a.w. par. 1024; Verkade, ΒΙΕ 1978 p. 257; Wichers Hoeth, ΒΙΕ 1971 p. 89, en a.w. p. 103. 
Op deze nietigheidsgrond moet worden gedaan in een geding waar de in art. 4 sub 
6 bedoelde derde aan deelneemt. Deze deelncmingseis geldt in beginsel ook in kort 
geding. 
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МЛ. ten onrechte vond in Pres. Rb. Breda 14 juni 1988 (BJE1989 p. 176, Body/Body 
Mode) het verweer van een 'geldige reden' en de mogelijkheid van een gebruiksver-
bod op grond van art. 6.162 NBW (art. 1401 BW) geen toepassing slechts omdat 
gedurende de vijfjaarstermijn van art. 14B lid 2 BMW geen nietigheidsactie op grond 
van art. 4 sub 6 BMW was ingesteld. M.i. evenzeer ten onrechte werd in Pres. Rb. 
Breda 8 sept. 1989 (IER 1989 p. 112, Intelimail) de verbodsvordering afgewezen 
slechts omdat niet aannemelijk was gemaakt dat het depot te kwader trouw is 
geschied; juister is als de (kort geding) rechter de belangen van beide partijen in deze 
beslissing laat meewegen. Daar als gevolg van het op de richtlijn 89/104 gebaseerde 
voorstel tot wijziging van de BMW geen termijn meer zal worden gesteld aan het 
beroep op de nietigheidsgrond van art. 14B jo. 4 sub 6 BMW, zal deze rechtspraak 
(indien het voorstel wordt aanvaard) verleden tijd dienen te zijn. Zowel bij een 
(toegewezen als afgewezen) beroep op art. 4 sub 6 BMW (de gronden voor nietigheid 
en die voor een verbod tot verder gebruik vallen niet geheel samen) als bij toepas­
selijkheid van de regels van rechtsverwerking (zie par. 2.6.4) fcen de rechtssystema­
tisch wat vervelende consequentie zijn dat het uitsluitende merkrecht zich wel over 
het gehele Bcneluxgcbied uitstrekt, maar het merk niet over dat hele gebied kan 
worden gebruikt, bijv. vanwege een beter doch regionaal of qua marktsegment 
beperkt recht op een handelsnaam (zie in deze zin Pres. Rb. Breda 14 juni 1988, zie 
hierboven). 
In geval van een beroep door de gebruiker van een oudere handelsnaam op 
deze nietigheidsgrond dient aandacht te worden geschonken aan de vragen 
wat de kwade trouw van de deposant en de goede trouw van de handelsnaam-
voorgebruiker ten deze inhouden. 
De wetenschap van de deposant te kwader trouw moet als het ware geobjectiveerd 
zijn: dat wil zeggen dat niet alleen 'weten' maar tevens het 'behoren te weten' een 
rol speelt (BGH 21 nov. 1983, ΒΙΕ 1984 p. 103, Ν) 1985 nr. 333, Cow Brand II). Heibach 
es. (a.w. par. 671 ) meent dat indien de deposant met kennis van het gebruik van een 
overeenstemmende handelsnaam een merk deponeert dat bij gebruik tot verwarring 
aanleiding zal geven, een dergelijk depot als te kwader trouw verricht moet worden 
beschouwd. Dit impliceert een bepaalde bewijslast van de wetenschap van de 
deposant, waarbij rekening gehouden moet worden met bijvoorbeeld het werkings­
gebied van de onderneming waarvoor de handelsnaam werd gebruikt, de aard van 
die onderneming, de ter beschikking staande gegevens uit handelsregisters en 
branchevademecums. 
Het vereiste van de goede trouw bij de voorgebruiker benadrukt het karakter van een 
relatieve nietigheidsgrond: van belang is (slechts) de relatie tussen de (voor)gebruiker 
en de deposant c.q. diens rechtsvoorgangers. Dat betekent dat de handelsnaam niet 
absoluut rechtmatig behoeft te zijn voor het slagen van deze nietigheidsactie (verg. 
supra par. 2.4.2). Ook voor deze goede trouw gelden geobjectiveerde normen. 
Slechts zelden is de rechter toegekomen aan een beroep van een handelsnaamgebrui­
ker op art. 4 sub 6 BMW. In één geval werd de vordering toegewezen (Rb. Kh. 
Dendermonde 15 mei 1973, te vinden bij Hof van Beroep te Gent 19 dec. 1974, zie 
hierboven), in een ander geval miskende de rechter dat de handelsnaamgebruiker 
tevens de in dat artikel bedoelde derde was (Hof van Beroep te Antwerpen 7 sept. 
1982, zie hiervoor). Hierboven noemde ik twee vonnissen van de Pres. Rb. Breda 
waarin het beroep op art. 4 sub 6 BMW evenmin gehonoreerd werd. In zijn vonnis 
van 14 juni 1988 (Body/Body Mode) snijdt de Pres. een gevoelig punt aan: is degene 
die overweegt een merk te deponeren, verplicht tot een landelijke, bij alle handclsre-
60 Handehmmenrechl 
gisters in te stellen handelsnamenrecherche, op straffe van gevaar van nietigverkla-
ring indien uit zo'n onderzoek een handelsregisterinschrijving van een conflicterende 
handelsnaam zou blijken? Terecht wijst hij die plicht af. Die inschrijving is niet alleen 
geen constitutief vereiste voor het ontstaan van een recht op de handelsnaam; uit zo'n 
inschrijving volgt zelfs niet de pretentie van een dergelijk recht. Dit is volgens mij dan 
ook een beslissend verschil met de situatie waarin sprake is van een eerdere merkin-
schrijving (verg. Rb. Den Haag 16 mei 1990,1ER 1990 p. 85, Tri-Ominos). En zelfs al 
zou uit zo'n onderzoek de mogelijkheid van het bestaan van conflicterende handels-
naamrechten blijken, dan nog geldt dat daaruit niet het daadwerkelijke bestaan van 
die rechten kan worden afgeleid. Het recht op een handelsnaam ontstaat door gebruik; 
het gebruik an sich moet tot de merkdeposant (geacht te) zijn doorgedrongen, en moet 
m.i. (gelijk voor ongedeponeerde merken geldt) in belanghebbende kringen algemeen 
bekend zijn. Dit laat natuurlijk onverlet dat het, met de toenemende technische 
mogelijkheden (gekoppeld aan een verantwoorde kostenpost) zo'n onderzoek te 
verrichten, wel verstandig kan zijn zo'n onderzoek te laten verrichten. Indien uit zo'n 
onderzoek dan weer geen conflicterende handelsnamen blijken, dan is dat vanzelf-
sprekend een sterk argument om een verwijt van kwade trouw te pareren. 
Gezien het doel van art. 4 sub 6 BMW en het verlangen naar een gekwalificeerde 
kwade trouw, lijkt de betekenis van art. 4 sub 6 BMW voor de handelsnaamgebruiker 
niet zeer groot. Verg. over deze problematiek ook H. van Lier, BRH1979-III p. 51 e.v. 
2.7.8 Conflict 'jonger' merk tegen Oudere' handelsnaam 
Daar art. 13A BMW geen (expliciete) prioriteitseis kent, zou het kunnen voor-
komen dat ook een gerechtigde tot een 'jonger' merk een actie tegen de 
gebruiker van een oudere handelsnaam (door gebruik eerder ontstaan recht op 
een handelsnaam) instelt. 
De verweren die de handelsnaamgebruiker dan heeft zijn in het voorgaande echter 
al aan de orde gekomen; het gaat dan om een beroep op de geldige reden (of het 
ontbreken van schadegevaar) in de zin van art. 13A-1-2 BMW en als grondslag voor 
(reconventionele) eisen een beroep op art. 6.162 NBW (art. 1401 BW) om een verbod 
tot verder gebruik van het merk te verkrijgen en eventueel, ter verkrijging van 
nietigverklaring van het merkdepot, een beroep op de in par. 2.7.7.2 genoemde 
nietigheidsgronden. 
2.7.9 Conflict 'jongere' handelsnaam tegen 'ouder' merk 
Wanneer men er van uitgaat dat met een merk wordt bedoeld een rechtmatig, 
geoorloofd en deugdelijk merk, dat staat de gebruiker van een jongere handels-
naam - terecht - geen actie ter beschikking. Voldoet het merk niet aan de 
vereisten die de BMW stelt, dan kan de handelsnaamgebruiker wellicht beroep 
doen op de hem ter beschikking staande nietigheidsgronden of vervalgronden 
(verg. ook infra par. 3.4) dan wel hopen op of uitlokken van (deelname van) een 
derde die in het geding (wordt geroepen en) probeert de toelaatbaarheid van 
dat (jegens de handelsnaam) oudere merk aan te tasten. Daarbij is tevens vereist 
dat de reden dat die derde optreedt in het geding niet is het bestaan van een 
met de handelsnaam overeenstemmend teken waarop (nog) betere rechten 
rusten, tenzij die derde de handelsnaamgebruiker heeft toegestaan van het 
teken als handelsnaam gebruik te blijven maken. 
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Bovendien is nog onduidelijk of zo'η handclsnaamgebniiker wel als belanghebbende 
in de zin van art. 4 BMW jo. art. 14 BMW een nietigheidsactie kan instellen; de actie 
is immers niet aan 'een ieder' toegekend. Deze actie lijkt kortom een academisch geval. 
2.8 Periferie handelsnaam 
2.8.1 Inleiding 
In de marge van het handelsnamenrecht komt men tal van kleine wetenswaar­
digheden tegen die soms slechts met moeite in de Officiële' handelsnamenrech-
telijke structuren zijn te passen, maar die toch te aardig zijn om over het hoofd 
te worden gezien. 
Er bestaan regels en rechtsfiguren die op zich niet direct met toepasselijkheid 
van de Hnw of met handelsnamen te maken hebben maar in hun toepassing 
toch enige overeenkomsten vertonen met het handelsnamenrecht. Vandaar 
onder de vermelding 'periferie handelsnaam' een kijkje 'op en over de grens'. 
2.8.2 De verklaring van geen bezwaar in het vennootschapsrecht 
Uit de art. 68 en 179 jo. 75 en 186 Boek 2 BW blijkt dat de statutaire naam van 
een naamloze of een besloten vennootschap aan preventief toezicht is onder-
worpen in verband met de voor de oprichting van zo'n rechtspersoon onmis-
bare verklaring van geen bezwaar. 
De verklaring wordt afgegeven door de minister van Justitie. Voor het toezicht zijn 
(regelmatig aangepaste) departementale richtlijnen ontworpen, die echter uitdruk-
kelijk bepalen dat niet wordt gelet op de mogelijkheid van strijd met de bepalingen 
van de Hnw of de BMW (verg. Afdeling Geschillen van Bestuur 6 febr. 1990, AB 1990 
nr. 256, Royal Rent b.v.: ten onrechte besliste het ministerie dat het woord 'Royal' in 
de statutaire naam van verzoekster in strijd is met art. 5b Hnw). Verwarringsgevaar 
op grond van art. 5 Hnw zou men volgens de richtlijnen kunnen voorkomen door 
eerst een onderzoek door de Kamer van Koophandel te laten verrichten. Evenmin 
wordt gelet op mogelijke strijd met de art. 5a Hnw en 13A BMW. M.i. zou een 
recherche bij het Benelux Merkenbureau evenwel hier niet minder nuttig zijn. Men 
moet hierbij de functie van deze richtlijnen in ogenschouw nemen en die is zeker 
niet dat het afgeven van een verklaring betekent dat de handelsnaam van een 
dergelijke vennootschap 'onaantastbaar' is, een uitgangspunt dat in deze richtlijnen 
wel eens uit het oog wordt verloren. 
Vereist wordt dat de naam voldoende onderscheidend vermogen heeft en niet louter 
bestaat uit een soortnaam, een beschrijvende aanduiding, cijfers en/of (losse) letters. 
Hoewel de eis van het onderscheid vermogen niet in de Hnw is te vinden, is dat 
volgens Boekman toch als een algemene eis te beschouwen (a.w. p. 22). 
De naam mag volgens de richtlijnen niet in strijd zijn met de feitelijke opzet van de 
onderneming. Men kan wijzen bijvoorbeeld op het gebruik van de woorden bank, 
beurs of trust. De aanduiding B.V. of N.V. mag evenmin aanleiding geven tot 
misverstanden; B.V. Snor zou ook de initialen van Barend Victor kunnen bevatten, 
gevolgd door zijn geslachtsnaam. Kennelijk met de bedoeling een zo 'zuiver' moge-
lijke toepassing van de B.V- of N.V.-aanduiding te bewerkstelligen, laat deze bepa-
ling natuurlijk onverlet de mogelijkheid dat een ondernemer zijn geslachtsnaam en 
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initialen B.V. of N.V. als handelsnaam voor bijvoorbeeld een eenmanszaak aan-
wendt. Ten slotte eisen de richtlijnen dat de keuze van een persoonsnaam die niet 
de naam is van één van de oprichters 'aannemelijk' gemaakt wordt. Dat kan bijv. 
voorkomen in een geval als bedoeld in art. 3 lid 3 Hnw. 
Sedert 1984 bestaat er voorts departementaal toezicht op het 'switchen' van namen. 
Vennootschap A wijzigt haar naam in X terwijl anderen de activiteiten van de 'oude' 
vennootschap A voortzetten in een 'nieuwe' vennootschap A. Dan dient aannemelijk 
gemaakt te worden dat van deze naamsgelijkheid geen nadeel is te duchten voor 
degenen jegens wie de vennootschap A verplichtingen zal aangaan (in de vorm van 
een kapitaalscis). Zie voor de tekst van deze richtlijnen: Sieri 25 nov. 1985 (nr. 227) 
en voor het departementale commentaar tevens Rechtspersonen, DRC 5. 
De hele regeling rond de statutaire naam is van betrekkelijke betekenis omdat men 
naast deze naam ook nog een 'andere' handelsnaam mag voeren en zelfs meer dan 
één. Dat blijkt niet alleen uit de rechtspraak (verg. HR 7 jan. 1967, ΒΙΕ 1967 p. 124, 
NJ1969 nr. 186, Raiffeisen), maar ook uit de wet (verg. de art. 6 lid 2 sub 2 en 8 lid 2 
sub 1 Hrgw). Voor de N.V. en de B.V. gelden krachtens de art. 75 en 186 Boek 2 BW 
nog speciale regels die inhouden dat op alle geschriften, gedrukte stukken en 
aankondigingen, waarin de vennootschap partij is of die van haar uitgaan (met 
uitzondering van telegrammen en redames) de volledige (statutaire) naam van de 
vennootschap vermeld moet staan. 
Bij de N.V. en de B.V. is de 'tweede' (en volgende) handelsnaam niet aan het 
departementale toezicht onderworpen, maar moet, om als handelsnaam te kunnen 
en mogen fungeren, wel aan de bepalingen van de Hnw voldoen. 
2.8.3 Enkele bijzondere procedures 
Naast de procedures voor de gewone burgerlijke rechter (waaronder die in kort 
geding) en de op grond van de Hnw geschapen aparte kantongerechtsproce­
dure, kan de handelsnaam ook nog in een aantal andere vormen van rechtsple­
ging aan de orde komen. Ook zijn in bepaalde gevallen bijzondere 
procesrechtelijke regels van toepassing. 
Allereerst is er het beroep tegen de weigering om de in de vorige paragraaf bespro­
ken verklaring van geen bezwaar af te geven. De art. 68 en 179 Boek 2 BW stellen 
belanghebbenden, dat wil zeggen de oprichters (Van der Grinten, a.w. par. 151.1) in 
staat de Kroon een voorziening te vragen, die daartoe overgaat na advies van de 
Raad van State te hebben ingewonnen. 
De handelsnaam is steeds meer een promotie-instrument en een hulpmiddel in de 
reclame geworden. Reclame-uitingen in het algemeen zijn, naast de toetsing door de 
burgerlijke rechter (op basis van de art. 6.162 en 6.194 NBW jo. art. 1401 en 14l6a-c 
BW, en enkele bepalingen in bijzondere wetten) ook onderworpen aan een 'branche­
matig' toezicht. De bij de reclame betrokken organisaties (met name media en 
reclamebureaus) hebben daartoe normen opgesteld en enkele colleges belast met 
toezicht op de naleving daarvan (zgn. 'zelfregulering'); verg. Verkade, ΒΙΕ 1981 p. 
Il l e.V.. 
Een bijzondere norm èn een bijzondere procesrechtelijke bevoegdheid zijn te vinden 
in art. 63 Boek 2 BW waarin staat dat de aanduidingen 'coöperatief'. Onderling' en 
'wederkerig' zijn voorbehouden aan coöperatieve verenigingen en onderlinge waar-
borgmaatschappijen. Deze rechtspersonen zijn ook als belanghebbenden aan te 
merken bij een vordering van een verbod tot onthouding van onrechtmatig gebruik 
van die termen. 
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In art. 28 Hrw wordt de kantonrechter bevoegd verklaard uitspraak te doen in een 
geval waarin een inschrijving in het handelsregister ter discussie wordt gesteld, 
ofwel door de registrerende instantie zélf (de Kamer van Koophandel), ofwel door 
een belanghebbende. Aangezien (onder andere) het opgeven van een naam èn een 
handelsnaam verplicht is indien er sprake is van een onderneming in de zin van de 
Hrgw, behoort deze procedure ook in deze paragraaf ter sprake te komen. Een 
vordering op basis van dit artikel kan echter niet leiden tot een verbod tot gebruik 
van een handelsnaam in het handelsverkeer, maar slechts tot correctie van een 
onjuiste inschrijving in het register. De Kamer van Koophandel heeft géén bevoegd-
heid tot weigering van de inschrijving van de opgegeven handelsnaam. Natuurlijk 
gaat een zekere 'dreiging' uit van art. 28 Hrw; hetzelfde geldt (voorzover het gaat 
om gebruik van een handelsnaam in strijd met de bepalingen van de Hnw) voor de 
actie ex art. 6a Hnw. 
Ten slotte vindt men ook in het strafrecht de handelsnaam terug en wel in de art. 337 
en 328bis Sr. Een beroep daarop in verband met een oneigenlijk gebruik van een 
handelsnaam komt te zelden voor om er meer regels dan deze aan te wijden 
(hetzelfde geldt voor de specifieke Strafrechtsnorm van art. 7 Hnw). 
2.8.4 Namen en aanduidingen in het politieke 'bedrijf' 
Zelfs een naam of aanduiding van een politieke groepering heeft wel enige 
commerciële betekenis. Toch denken wij bij de aantrekkingskracht van tekens 
als PvdA, VVD of CDA niet in de eerste plaats aan commerciële exploitatie 
daarvan. 
Namen en aanduidingen van politieke partijen hebben een belangrijke identificatie-
functie voor de kiezers en met het oog daarop is een bijzondere regeling in de Kieswet 
(die natuurlijk nog veel meer omvat) geplaatst met betrekking tot de boven de 
kandidatenlijsten te plaatsen namen en aanduidingen van een politieke groepering 
(Wet van 13 juli 1951, Stb. 90; de regeling omtrent namen en aanduidingen van 
politieke groeperingen verscheen pas later in de wet, nl. bij Wet van 9 febr. 1956, Stb. 
68). 
De regeling in de Kies wet (met pendanten in de zgn. Wet op de Europese Verkiezin-
gen en verordeningen met betrekking tot stadsdeelraadsverkiezingen) betreft niet 
het gebruik van namen en aanduidingen van politieke partijen in het algemeen, maar 
slechts het gebruik boven de kandidatenlijsten op stembiljetten bij de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad. 
Uitgangspunt is de (facultatieve, want voor het door een groep indienen van een 
kandidatenlijst niet verplichte) registratie van een naam en/of aanduiding (de 
laatste zal in de regel een afkorting van de naam zijn) in het namenregister. Het 
verzoek daartoe wordt in geval van registratie voor de Tweede Kamer-verkiezing 
gericht aan de Kiesraad (aan het centraal stembureau in geval verkiezingen voor de 
Provinciale Staten of de Gemeenteraad), die hierop binnen een bepaalde termijn 
moet beslissen over de toelaatbaarheid van de naam en/of de aanduiding. De 
toetsing geschiedt aan een limitatief aantal in de Kieswet opgenomen weigcrings-
gronden, te weten strijd met de openbare orde of goede zeden, een overschrijding 
van de maximaal toegestane lengte van de aanduiding (35 letters) en dusdanige 
overeenstemming met een reeds geregistreerde naam of aanduiding van een andere 
groepering, dat verwarring bij de kiezers te duchten is. 
De beslissing van de Kiesraad (resp. van het centraal stembureau) is voor beroep 
vatbaar en wel voor ieder die door die beslissing rechtstreeks in zijn belang is 
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getroffen, zij het dat het beroep binnen een bepaalde termijn moet worden ingesteld 
(art. Gl lid 5 jo. G2 lid 5 jo. G3 lid 5 Kieswet jo. 7 lid 1 Wet Arob). 
De registratiebeginselen zijn gelijkelijk op alle soorten verkiezingen toepasselijk. 
Echter, in geval van registratie voor de Staten- of raadsverkiezingen van een naam 
en/of aanduiding die overeenstemt met een naam of aanduiding uit het register voor 
de Tweede Kamerverkiezingen, kan slechts machtiging van de 'rechthebbende' de 
weigering van de registratie voorkomen (wellicht vergelijkbaar met een licentie). 
Bovendien is slechts de registratie voor de raadsverkiezingen niet permanent omdat 
daaraan in hoge mate steeds een verschillend aantal politieke groeperingen deel­
neemt. 
Beslissingen inzake kwesties rond politieke namen en aanduidingen vergen een 
zekere snelheid. Vandaar dat voor beroepen tegen inschrijvng of weigering van 
inschrijving termijnen zijn gesteld. Bij Wet van 27 jan. 1982 (Sfb. 19, in werking 
getreden op 8 febr. 1982) is het beroepstelsel van kiesrechtbeschikkingen vereenvou­
digd door van beslissingen van de Kiesraad en de centrale stembureaus beroep bij 
de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State open te stellen, zij het dat art. 5 sub 
η Wet Arob nog een paar uitzonderingen formuleert. 
De reden voor het vermelden van de regeling met betrekking tot onderschei­
dingstekens in de verkiezingsstrijd in dit hoofdstuk is dat er een paar interes­
sante overeenkomsten bestaan met het handelsnamenrecht waar het betreft 
onder andere de kwesties van 'verwarring' en 'misleiding'. 
Interessant is allereerst toetsing aan het criterium van Overeenstemming in hoofd­
zaak' (verg. de art. Gl lid 3c jo. G2 lid 3c jo. G3 lid 3c Kieswet), dusdanig dat 
verwarring bij de kiezers is te duchten (verg. art. 5 Hnw). Beslissingen hieromtrent 
hebben het karakter van een beslissing van de feitenrechter; men kan daarover soms 
van mening verschillen. De overcenstemmingsvraag kan zich in de regel beperken 
tot de wijze waarop de inschrijving heeft plaatsgevonden. De Kiesraad en centrale 
stembureaus zullen desondanks rekening houden met de propaganda en program­
ma's waarmee politieke partijen zich (jegens elkaar) trachten te profileren (aldus 
annotator Eskes onder Afd. Rechtspraak 15 dec. 1983, AB 1984 nr. 323). De beroeps­
instantie let zowel op Wanjfcverwantschap (KB 4 juli 1979, AB 1979 nr. 389, GPV/EPV: 
in casu werd geen verwarringsgevaar aangenomen) als op begripsmatige verwant­
schap (KB 19 mei 1982, AB 1982 nr. 439, CDA/Nederlandse Christendemocraten: 
'overeenstemming in hoofdzaak' werd in casu niet aangenomen). 
De toetsing aan 'redenen, verband houdende met de openbare orde of de goede 
zeden' heeft eveneens interessante jurisprudentie opgeleverd. Deze weigerings-
grond is met name bedoeld voor misleidende partijnamen en -aanduidingen. Volgens 
de Memorie van Toelichting werd daarbij gedacht aan het geval dat een politieke 
groepering de naam van een concurrerende groep zal willen bemachtigen, door haar 
aanvrage tot registratie van de naam of aanduiding in te dienen vóór die van de 
andere groep, die daarvan reeds gebruik maakte (verg. Afd. Rechtspraak 28 jan. 
1986, AB 1986 nr. 271, Bcvolkings Belang Hillegom). Dit is overigens niet het meest 
voorkomende geval van 'misleidende' namen. 
Voor de hand ligt dat een beroep op deze grond alleen toegewezen zal worden in 
verband met de naam of aanduiding en niet slechts betrekking mag hebben op de 
doelstelling van de groepering die de naam ter registratie aanbiedt (verg. KB 6 april 
1981, AB 1981 nr. 294, Evangelische Partij; Afd. Rechtspraak 23 jan. 1986, N]B 1986 
p. 619, Anti-Revolutionairen '85). Deze weigeringsgrond kan zich ook voordoen als 
het gaat om concurrentie van naamgeving tussen een politieke stroming enerzijds 
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(met een geregistreerde naam en/of aanduiding) en een niet-politicke 'groepering' 
anderzijds (verg. KB 27 maart 1981, AB 1981 nr. 295: het betrof hier een stukje politieke 
erkenning die Koot en Bie, als de bekende Hagenezen F. Jacobse en Tedje van Es, 
kregen, want het door twee Rotterdammers ingediende verzoek tot inschrijving van 
de naam 'De Tegenpartij' werd afgewezen). 
Waar de Afdeling aanvankelijk besliste dat registratieweigering ook mocht berusten 
op de inhoud van het partijprogramma en het optreden van de betreffende groepe­
ring in de Nederlandse samenleving, leek hij iets te ver te gaan (Afd. Rechtspraak 
19 april 1982, AB 1982 nr. 380, Nederlandse Volksunie). In zijn uitspraak van 25 april 
1985 (ЛВ 1986 nr. 89, Centrumdemocraten/Centrumpartij) werd er fevenwel op 
gewezen dat toetsing aan de openbare orde en goede zeden eerst en vooral betrek­
king heeft op de taalkundige betekenis van de naam (het beroep tegen de inschrijving 
van de naam 'Centrumpartij' werd afgewezen). Saillant detail in deze kwestie was 
dat in het geschil betrokken waren groeperingen met concurrerende namen, maar 
tevens beide van twijfelachtig allooi. Het weigeren van de inschrijving slechts 
vanwege een afkeuringswaardig gedrag in de maatschappij, zou tot een hypocriete 
situatie hebben geleid. Deze uitspraak van de Afdeling was meer in overeenstem­
ming met de bedoeling van de wetgever en een voorgenomen wijziging van de 
redactie van par. G van de Kieswet. De jurisprudentie op dit punt blijft evenwel in 
ontwikkeling, 'gestimuleerd' door organisaties met een twijfelachtig karakter. In een 
proces rond de Nederlandse Volksunie werd het bovengenoemde criterium weer 
verder genuanceerd. Een registratieverzoek mag nu volgens de Afdeling worden 
geweigerd indien het verzoek is gedaan door een organisatie die haar overtuigingen 
en doelstellingen uitdraagt op een onmiskenbaar met de openbare orde of goede zeden 
strijdige wijze. Het oordeel daarover hangt echter in eerste instantie af van een 
(straOrechterlijke uitspraak (men denke aan de art. 137c-e jo. 51 Sr inzake strafbare 
discriminatie) en wel in de vier jaar die zijn voorafgegaan aan de verkiezingen 
waarvoor de naamsregistratie is verzocht (Afd. Rechtspraak 23 jan. 1986, AB 1986 
nr. 284). 
Inmiddels is ook aanvaard de bescherming van belangen van politieke 'concurren­
ten' om hun doelstelling en 'levensbeschouwelijke status' in hun naam tot uitdruk­
king te laten komen; ondanks (en vanwege) de vaak grote behoefte bij politieke 
groeperingen om in hun naam hun grondslag te vermelden, aanvaardt de Afdeling 
geen monopolisering van termen die nauw verknocht zijn aan die grondslag (Afd. 
Rechtspraak 30 jan. 1987, AB 1987 nr. 537, geen verwarring te duchten tussen 
'Groenen' en 'Groene Toekomst'). 
Aangezien in de regel de politieke naam of aanduiding niet (tevens) voor een 
onderneming wordt gebruikt, zullen bepalingen van de Hnw geen soelaas 
bieden. Wel zal voor de gewone rechter (en met name die in kort geding) een 
beroep op de zorgvuldigheidsnormen van art. 6.162 NBW (art. 1401 BW) 
mogelijk zijn indien de politieke naam of aanduiding op een voor een belang­
hebbende schadelijke wijze wordt gebruikt en voorzover de Kieswet daartegen 
geen verweer biedt. 
Het optreden van een politieke partij kan voor een andersoortige organisatie (bijv. 
in het bedrijfsleven of in de sociaal-culturele sector) negatieve associaties wekken. 
Een voorbeeld daarvan is het optreden van de eind 1985 van de PSP afgescheiden 
partij PSO. De laatste aanduiding (kennelijk niet geregistreerd) stemde overeen met 
de aanduiding van de Vereniging Progressief Studenten Overleg die al jaren in 
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Utrecht ten behoeve van Utrechtse studenten optrad onder die afkorting. In zijn 
uitspraak van 27 febr. 1986 nam de President van de Rb. Dordrecht (KG 1986 nr. 152) 
aan dat, mede gezien de wat 'hooghartige' reactie van de 'politieke' PSO en ondanks 
het geringe verwarringsgevaar, nadeel voor de studentenorganisatie kon bestaan. 
Gedaagde's activiteiten onder de aanduiding PSO werden ook buiten Utrecht ver-
boden. 
Een beroep op art. 6.162 NBW (art. 1401 BW) biedt (als ultimum remedium) ook 
uitkomst indien een politieke groepering in verband met de verkiezingsstrijd (of 
daarbuiten) een niet in het register opgenomen (of ter registratie geweigerde) naam 
gebruikt, indien deze naam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de 
(eerder gevoerde) naam van een andere politieke groepering. Hetzelfde geldt met 
betrekking tot gebruik van (in verband met de naam) mogelijkerwijs tot verwarring 
aanleiding gevende logo's, afbeeldingen etc. (verg. Hof Den Haag 19 juni 1990, KG 
1990 nr. 233, CDA/EVP). 
2.8.5 Iets' over persoonsnamenrecht 
Vaak bestaat een handelsnaam geheel of gedeeltelijk uit geslachtsnamen, soms 
gekoppeld aan één of meer voornamen. Hierboven is al aan de orde gekomen 
dat de vrijheid om persoonsnamen in de handelsnaam op te nemen door de 
Hnw wordt beperkt. De verwerving, het gebruik en eventueel de wijziging van 
de persoonsnaam als teken ter identificatie van een natuurlijk persoon (haar 
meest belangrijke functie) kent een regeling in de art. 4 tot en met 9 Boek 1 
(N)BW, en maakt deel uit van het personen- en familierecht. 
Grofweg kan men een onderscheid maken tussen het 'officiële' en het 'officie-
uze' persoonsnamenrecht (resp. het administratieve namenrecht, voornamelijk 
van belang voor de akten van de burgerlijke stand, en het verkeersnamenrecht). 
De verwerving, het gebruik en eventueel de wijziging van de officiële namen 
is aan regels gebonden. De regeling is vrij strikt, en wordt ook, door zowel de 
civiele als de administratieve rechter zodanig toegepast; stabiliteit en continuï-
teit staan in het namenrecht voorop. Voor de officieuze namen geldt in feite 
maar één regel: men mag ook een andere dan de officiële naam voeren (er 
bestaat niet zoiets als een plicht deze te voeren), als men daardoor maar niet de 
indruk wekt tot het gezin of het geslacht van een ander te behoren (verg. art. 
8). 
In beginsel is men vrij in de keuze van voornamen, zij het dat iedereen een voornaam 
moet hebben. De keuze wordt in die zin beperkt dat men (dat wil zeggen, bij de 
geboorte de aangever, of later, de persoon zelf, indien deze zijn naam wil wijzigen, 
of zijn wettelijke vertegenwoordiger) geen ongepaste namen (zoals scheldwoorden 
of 'geestige' namen) mag kiezen, en evenmin namen die overeenstemmen met 
bestaande geslachtsnamen (art. 4 lid 2). 
In de keuze van de achter- of geslachtsnaam is men niet vrij; die staat op het moment 
van geboorte, afhankelijk van de vraag of het een wettig of onwettig kind betreft, 
vast. Hij of zij krijgt de naam van de vader indien het kind tot de vader in een 
familierechtelijke betrekking staat, en anders krijgt het kind de naam van de moeder. 
Voor de rechtspraktijk is belangrijk de regeling omtrent verzoeken tot wijriging 
van de geslachtsnaam of een toevoeging daaraan. Dergelijke verzoeken, te 
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richten aan de Koning (die deze kwesties aan de ambtenaren van de burgerlijke 
stand heeft uitbesteed), worden om verschillende motieven ingediend. Te 
denken valt aan de gevallen van 'belastende' namen, behoud van een met 
'uitsterving' bedreigde geslachtsnaam van de moeder, het uiting geven aan een 
herstelde of totstandgekomen, of juist verbroken familierechtelijke relatie. 
Zulke verzoeken worden slechts op een limitatief in de wet opgesomd aantal 
gronden toegewezen. 
Bij de toetsing van dergelijke verzoeken worden richtlijnen gehanteerd; de laatste 
versie dateert van 1989. Zo kunnen volgens deze richtlijnen allereerst bespottelijke 
of onwelvoeglijke geslachtsnamen op verzoek gewijzigd worden. De enkele per-
soonlijke ergernis om zo'n naam, de omstandigheid dat men als nieuwe naam een 
reeds lang gevoerde artiestennaam of een pseudoniem wil registreren, of het feit dat 
de naam zich leent voor hinderlijke associaties zijn niet voldoende gronden voor een 
wijziging. Een uitzondering betreft associaties met een te slechter faam bekend 
staand persoon (zoals een seriemoordenaar of politieke ras-ondemocraat). 
Onder bepaalde voorwaarden kan men ook een indertijd verbroken familierelatie 
of juist een later (zoals door adoptie) tot stand gekomen familierelatie tonen door 
een identieke geslachtsnaam; ook daarvoor schept de wet (en de daarop gebaseerde 
richtlijnen) mogelijkheden. 
In het kader van dit bock is relevanter dat een grond voor wijziging kan opleveren 
dat men een geslachtsnaam heeft die al veelvuldig voorkomt, en dienentwege 
'onderscheidend vermogen' (de woorden van de wetgever) mist. Om dat onder-
scheidend vermogen te beoordelen dient men volgens de richtlijnen in beginsel wel 
de situatie in het gehele land in ogenschouw te nemen; een slechts in een bepaalde 
streek, stad of zelfs wijk veel voorkomende naam, is op zich dus niet voldoende 
grond voor wijziging. 
Bij de vaststelling van de persoonsnaam speelt geen rol het feit dat anderen 
reeds identieke of overeenstemmende voor- en achternamen hebben (doen) 
vaststellen respectievelijk voeren. Art. 8 verbiedt evenwel het zonder toestem-
ming voeren van de naam van een ander indien daardoor de schijn wordt 
gewekt tot het gezin of het geslacht van die ander te horen; dit verbod maakt 
duidelijk dat het voeren van een persoonsnaam jegens een andere drager van 
die persoonsnaam een onrechtmatige daad ex art. 6.162 (art. 1401 BW) kan zijn. 
Het gebruik van een andere dan de officiële naam komt regelmatig voor; men denke 
aan de literaire pseudoniemen, artiestennamen of roepnamen. Er bestaat immers 
geen wettelijke plicht altijd de officiële naam te gebruiken. De wetgever heeft 
uitdrukkelijk aangegeven dat van art. 8 geen 'negatieve' reflexwerking uit mag gaan; 
zo kan ook het voeren van de naam van een ander jegens anderen dan de drager van 
de naam onrechtmatig zijn (zoals in gevallen van oneerlijke mededinging of oplich-
ting, zie Asser/De Ruiter I, p. 36). En ook, zou ik menen, kan het gebruik van 
andermans geslachtsnaam eis merk en (zie ook art. 3 Hnw) als handelsnaam onrecht-
matig zijn. Een probleem doet zich voor indien verschillende personen tot dezelfde 
officiële naam 'gerechtigd' zijn, en de één wel, maar de ander geen toestemming wil 
verlenen tot het voeren van de naam door een derde (verg. over deze en andere 
kwesties: Loeb, Namenrecht, 1990 p. 119 e.V.). 
Het verbod kent in art. 9 Boek 1 BW een belangrijke uitzondering. De gehuwde 
vrouw, en onder omstandigheden ook de niet hertrouwde weduwe of gewezen 
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echtgenote, mag de naam van haar (overleden, gewezen) echtgenoot aan haar 
geslachtsnaam doen (blijven) voorafgaan. Deze indertijd gegroeide traditie is bij de 
herziening van het personen- en familierecht in 1971 uitdrukkelijk in de wet neer­
gelegd. 
Het namenrecht staat enigszins onder druk van het EVRM (verg. onder meer Loeb, 
FJR1989 p. 158 e.V.). Een uitspraak van de Hoge Raad uit 1988 (23 sept. 1988, Ν} 1989, 
740, Beukema-tweeling) vestigde nadrukkelijk de aandacht op de relatie met het 
EVRM, in het bijzonder met de art. 8 en 14. Met name de kwestie van de vastgelegde 
naamgeving van het kind lijkt onder vuur te liggen; een voorontwerp omtrent 
wijziging is kritisch ontvangen (zie Loeb, FJR 1989 p. 161 en a.w. p. 143 e.V.). Eén van 
de achterliggende redenen van het in 1991 nog circulerende voorontwerp van wet 
tot wijzing van het namenrecht is dat het belang van de continuïteit van de naam, 
in een tijd van automatisering en persoonsnummers, minder belangrijk lijkt te 
worden. Een (iets) grotere bevoegdheid tot wijzigen van de geslachtsnaam, alsmede 
een (iets) grotere keuzevrijheid voor de ouders ten aanzien van de achternaam van 
het kind (ook in geval van huwelijk de naam van de moeder?) kunnen daaruit 
voortvloeien. 
2.8.6 'Voorname' namen 
In de constitutionele monarchie die Nederland is, zijn aan het gebruik van 
termen als 'Koninklijke' of 'Hofleverancier' in de handelsnaam of als deel van 
de ondememingsaanduiding, voordelen verbonden die zich laten vergelijken 
met de verheffing in de adelstand of het toekennen van een lintje of orde. Er is 
echter geen wetsbepaling die het gebruik van deze termen in de handelsnaam 
of ondernemingsaanduiding expliciet verbiedt. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat gebruik van die termen in de handelsnaam is 
toegestaan. Daarnaast blijkt een Officieuze' en niet in één of ander overheidsbesluit 
geopenbaarde procedure te bestaan met betrekking tot de toekenning van een zekere 
bevoegdheid om de woorden 'Koninklijke' of 'Hofleverancier' te mogen voeren. 
Op voordracht van de burgemeester (van de gemeente waar een onderneming, of 
welke daarvoor in aanmerking komende organisatie dan ook, is gevestigd), een 
representatieve belangenorganisatie of een minister, kan de Koning(in) toestemming 
verlenen. Het betreft hier (niet meer dan) een 'rechtspersoonlijke' onderscheiding, 
als ware het een 'lintje' voor een onderneming. Deze bevoegdheid wordt slechts 
toegekend indien de organisatie reeds sedert jaren een 'goede naam en faam' geniet 
en (in de regel) een meer dan slechts lokale betekenis heeft. Ook het 'nationaal belang* 
kan vorderen dat de term 'Koninklijke' in de naam wordt opgenomen, zoals (naar 
de mening van toenmalige Koningin Wilhelmina) het geval was bij de oprichting 
van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. 
Niet het Kabinet van de Koningin of een ministerie, maar de particulier secretaris 
van de Koningin is belast met de coördinatie van verzoeken. Wellicht is deze ook de 
aangewezen persoon om (civielrechtelijk) op te treden tegen ondernemingen die het 
predicaat 'Koninklijke' of 'Hofleverancier' niet of niet meer verdienen, maar het wel 
als (deel van de) handelsnaam of ondememingsaanduiding voeren, in het algemeen 
lijken art. 5b en art. 1416a BW de norm te verschaffen die optreden tegen het 
onterecht vermelden van genoemde termen mogelijk maakt {PRAR IVB nr. 10). 
Zijdelings kan hier nog gewezen worden op de algemene problematiek waartoe het 
vermelden van geslachtsnamen, en met name 'bekende' geslachtsnamen, kan leiden. 
Voor het in handelsnamen opnemen van (ook minder 'voorname) 'bekende' en 
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commercieel waardevolle geslachtsnamen behelzen de art. 3 en 5b Hnw toepasselij-
ke normen, en anders is er het 'vangnet' van art. 6.162 NBW (art. 1401 BW). 
Bij de merkenrechtelijke kant van deze kwestie dient men zich te realiseren dat 
tekens die als merk kunnen fungeren veel diverser van aard zijn dan handelsnamen, 
die slechts kunnen bestaan in de vorm van één of meer woorden of letter(combina-
tie)s. Zelfs een portret of een silhouet van een (bekend) persoon zou als merk kunnen 
dienen, maar bezwaren van zulke personen daartegen plegen serieus genomen te 
worden (verg. over aanleunen tegen 'bekende personen' in het algemeen: Drion/-
Martens, a.w. par. 23,234a en 139; PRAR IVB). 

3. BENELUX MERKENWET 
3.1 Inleiding 
3.1.1 Algemeen 
Na de verkenning van het handelsnamenrccht (waarin reeds enkele onderde-
len van het merkenrecht werden verwerkt) volgt nu een bespreking van het 
merkenrecht zoals dat is neergelegd in en gebaseerd op de Benelux Merken wet 
(BMW). Het merkenrecht is volop in beweging. Naast de veelheid aan jurispru-
dentie, wordt de laatste jaren ook van de zijde van de wetgever weer aandacht 
aan het merkenrecht besteed. 
Per 1 jan. 1987 is de werkingssfeer van de BMW aanzienlijk uitgebreid. Op die 
datum is namelijk in werking getreden het Protocol houdende wijziging van de 
eenvormige Bcneluxwet op de warenmerken waardoor de officiële titel van de wet 
is geworden: 'Eenvormige Bcneluxwet op de merken'. Het gevolg is dat sindsdien 
ook dtensfmerken onder het regime van de BMW vallen; voordien was de bijzondere 
wettelijke merkenbescherming slechts voor warenmerken bedoeld. 
Vergevorderd is inmiddels een voorstel tot wijziging van de BMW als gevolg 
van de Europese richtlijn tot harmonisatie van het merkenrecht van de Lid-Sta-
ten (verder in dit hoofdstuk: de richtlijn), waarover meer in Hoofdstuk 4. Ook 
is op dit moment aanhangig een aanzet tot enige verscherpingen van de civiele-
en strafmiddelen tot handhaving van het merken- en modellenrecht (2e Kamer-
stukken 21.641, en zie par. 3.6). Tenslotte bestaan plannen tot introductie van een 
'weigeringsbevoegdheid' van het Benelux Merkenbureau (van depots van on-
deugdelijke en misleidende merken). Deze voorstellen zijn op dit moment 
(medio 1991) in één wijzigingsvoorstel (het Protocol houdende wijziging van de 
BMW, verder: Ontwerp-Protocol) gebundeld; dit voorstel zal, indien het wordt 
aanvaard, ook een wijziging van de artikelnummcring van de BMW met zich 
brengen; hier wordt nog uitgegaan van de op het afsluiten van het manuscript 
bestaande nummering. 
De in dit hoofdstuk besproken literatuur en jurisprudentie is over het algemeen 
gesproken in gelijke zin van toepassing op warenmerken en op dienstmerken. 
Bepaalde conclusies en stellingen zijn echter niet zonder meer van toepassing 
op de BMW zoals die luidt vanaf 1 jan. 1987, niettegenstaande de algemene 
'van overeenkomstige toepassing'-formule van art. 39 BMW (in deze zin ook 
Helbach c.s., a.w. par. 781). Een nadere beschouwing overigens over het 'oude' 
en het 'nieuwe' dienstmerkenrechl (en de verschillen met het warenmerkenrecht) 
volgt in de hoofdstukken 5,6 en 7. 
De Eenvormige Benei uxwet op de Warenmerken (uitvloeisel van het in 1962 gesloten 
Beneluxvcrdrag inzake de Warenmerken) verving in 1971 de Merken wet 1893. Het 
merkenrecht in de drie Bencluxstaten werd daardoor aan een uniform regime onder-
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worpen. Bij de BMW horen ook nog een Uitvoeringsreglement en een Toepassings-
reglement. Ter verzekering van een zo eenvormig mogelijke uitleg en toepassing van 
onder andere deze wet, werd bovendien een apart hoogste rechtscollege geschapen, 
het Benelux Gerechtshof. 
Het Benelux-merkenrecht is niet vrij van Europese en mondiale invloeden. Met 
betrekking tot de Europese component kan men in de eerste plaats wijzen op de 
bepalingen van het EEG-Vcrdrag: de toepasselijkheid van de art. 85 en 86 resp. 30 
tot en met 36. Op ingrijpender wijze zal, zoals vermeld, het merkenrecht in de 
Benelux in de toekomst beïnvloed worden door een richtlijn (Richtlijn van de Raad 
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten 
89/104, Pb EG L 40/1, 11 febr. 1989; zie infra par. 4.3 e.V.). Tevens bestaan in 
vergaande mate uitgewerkte plannen voor een EEG-merk (zie par. 4.5 e.V.), gere-
geld in een aparte Verordening, waarvan het tijdstip van inwerkingtreding (nog 
zeker enige jaren wachten) echter onzeker is. Op een klein onderdeel is er al sprake 
van in onze wetgeving toegepast 'Europees recht'. Op 1 jan. 1988 is in werking 
getreden de zogenaamde 'Anti-Piraterij Verordening' die beoogt te voorkomen dat 
uit derde-landen afkomstige merken-'counterfeit' in een EEG-lidstaat in het ver-
keer wordt gebracht (Verordening EEG nr. 3842/86, Pubi. EG 1986 L/357, B/E 1987 
p. 177 e.V.; verg. ook Pieters, ΒΙΕ 1988 p. 74 e.V.; zie infra par. 3.6.3). Voor wat betreft 
de mondiale invloeden: zie hieronder. 
3.1.2 'Mondiale' merkenregels 
Daar Nederland en de andere Beneluxstaten partijen zijn bij verschillende 
internationale verdragen op het gebied van de intellectuele eigendom, dringt 
ook de nodige mondiale invloed door. Het streven naar harmonisatie en unifi­
catie van regels met betrekking tot intellectuele eigendom is niet aan de 
Europese wetgever (zie met name Hoofdstuk 4) of rechter voorbehouden. In 
mondiaal verband is het multilaterale Unieverdrag van Parijs 1883 (Trb. 1970, 
187; verder: VvP) van aanzienlijke betekenis. 
Dit verdrag, waar zo'n honderd staten bij zijn aangesloten (en aldus een Unie 
vormen), is niet van toepassing op auteursrecht en kwekersrecht (waarvoor aparte 
verdragen bestaan), noch op rechten op halfgeleiderproduktcn, maar wel op de 
overige i.e.-rechten. Bovendien kent het VvP in art. lObis een algemene verbodsnorm 
in verband met oneerlijke mededinging. 
De bepalingen van het VvP worden met enige regelmaat herzien; voor Nederland 
(en de andere Beneluxstaten) geldt inmiddels de tekstversie van Stockholm 1967. In 
het kader van het VvP zijn voorschriften opgesteld die deels voorzien in bepalingen 
van matericclrechtclijke aard die betrekking hebben op (onder meer) merkenrecht 
(en deels in bepalingen van institutionele en administratieve aard). Van deze mate­
riële bepalingen bevatten sommige slechts tot de Lid-Staten gerichte verplichtingen. 
De art. 18 jo. 38 BMW verzekeren de mogelijkheid dat justitiabelen in de Benelux 
een beroep kunnen op voor rechtstreekse toepassing in aanmerking komende bepa-
lingen van het VvP in Bcnelux-mcrkenverband. 
Het VvP bevat (in de art. 2 en 3) het belangrijke assimilatiebeginsel, dat wil 
zeggen dat aan onderdanen uit andere Verdragsstaten (en aan iedere andere 
'ingezetene') dezelfde i.e.-bescherming wordt toegekend als aan de eigen 
onderdanen; daarbij noemt het VvP nog enkele 'minimum-eisen' waaraan die 
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bescherming dient te voldoen. Die komen, voor zover relevant, in dit hoofdstuk 
nog nader aan de orde. 
Het VvP heeft ook een bijzonder voorrangsrccht geschapen in de vorm van de 
zogenaamde Uniepriorital (art. 4 VvP). Wat betreft merkenrecht komt het er op neer 
dat wie in een Verdragsstaat op een bepaalde datum een aanvrage voor merkbe-
scherming heeft ingediend (via een depot), binnen zes maanden een beroep kan doen 
op die depotdatum ook in de andere Staten (mits tevens aan enige formele eisen is 
voldaan). Gedurende deze voorrangstermijn kunnen depots voor conflicterende 
merken in deze andere staten niet aldaar aan de prioriteit van het depot afdoen. 
In nauw verband met het VvP staa t de Overeenkomst van Madrid 1893 (Tri». 1970, 
186 en Trb. 1989,54; verder: OvM). ledere bij het OvM aangesloten staat is in 
ieder geval ook bij het VvP aangesloten. Tot voor kort waren de meeste West-
en Oost-Europese staten, en nog een aantal andere bij de OvM aangesloten, 
maar niet de Verenigde Staten, Japan, de Skandinavische landen en de Geme-
nebest-landen. Het Protocol van Madrid van 1989 (behelzende een herziening 
van de OvM: Trb. 1989, 44) is, mede door de band die is gelegd met het 
EEG-merk, nu, behalve door verreweg de meeste reeds aangesloten staten, ook 
door de nog ontbrekende EEG-Lid-Staten (Engeland, Ierland, Griekenland en 
Denemarken) ondertekend, met als gevolg dat ook zij te zijner tijd bij de OvM 
aangesloten zullen zijn (iets meer over dit Protocol infra par. 4.5.16). 
Het OvM bevat regels omtrent de internationale merkinschrijving. Dit omvat 
geen supranationaal merkensystcem (zoals de EEG-merkenvcrordening be-
oogt) maar een betrekkelijk eenvoudige en relatief goedkope wijze om in 
andere Verdragsstaten merkenbescherming te verkrijgen. 
Om merkbescherming in andere landen te verkrijgen staat het de merkhouder 
vanzelfsprekend vrij per land afzonderlijke inschrijvings- of andere verkrijgingspro-
cedures te starten. De OvM biedt echter een efficiënter weg. Naast een 'nationaal' 
merkdepot kan men aan het nationale merkenbureau ook een aanvrage voor inter-
nationale merkinschrijving richten; dit is dan het depot in het land van oorsprong, 
oftewel het basisdepot. Dit verzoek wordt doorgezonden aan het Internationaal 
Merkenbureau te Geneve, dat vervolgens het depot doorsluist naar die aangesloten 
landen waarvoor de deposant bescherming heeft verzocht. In die landen doorloopt 
de aanvrage dan (vrijwel) dezelfde procedure als de nationale aanvragen (verg. 
onder meer art. 7 BMW). 
Voorzover die aanvragen worden gehonoreerd (en dan dus onderworpen zijn aan 
de toepasselijke nationale merkvoorschriften, met inbegrip van beschermingsom-
vang en -inhoud, nictigheids- en vervalgronden etc), is er sprake van een bundel 
van merkrechten. Bovendien kan men, als er voor wordt betaald, de duur van de in-
schrijving op twintig in plaats van de gebruikelijk tien stellen. Gedurende echter een 
termijn van vijf jaar is de internationale inschrijving (en de daarop gebaseerde 
inschrijvingen in de Verdragsstaten) afhankelijk van het lot van het depot in het land 
van oorsprong. Vervalt aldaar het merkrech t of wordt dat depot nietigverklaard, dan 
verdwijnen uiteindelijk ook de op de internationale inschrijving gebaseerde merk-
rechten. Dit systeem maakt de zogenaamde 'central attack' op het basisdepot moge-
lijk. 
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3.2 Wat is een merk? 
3.2.1 Individuele merken 
De BMW biedt bescherming aan zowel waren- als dienstmerken. Men kan 
merken op vele wijzen onderscheiden: fabrieksmerken, huismerken, witte 
merken. A-merken etc. De wet kent slechts het onderscheid tussen collectieve 
en individuele merken, en tussen waren- en dienstmerken. 
Art. 1 BMW geeft aan dat een (individueel) merk een teken is dat dient om waren of, 
zie art. 39 BMW, diensten van een onderneming te onderscheiden. Men mag dat 
opvatten als een minimumeis om als merk te kunnen worden erkend en beschermd. 
In het vervolg zal met merk worden bedoeld: individueel merk, tenzij uitdrukkelijk 
anders is bedoeld. 
Een merk kan zich in verbazingwekkend veel gedaanten voordoen. Niet alleen 
woorden (-), letter (-) of cijfer (-combina tie)s, ook afbeeldingen (waaronder motieven 
en etiketten) en vormen van waren of verpakkingen (zoals whiskyflessen en choco-
ladedozcn) lenen zich als merk. Bescherming kan ook toekomen aan kleuren (BenGH 
9 maart 1977, BfE 1977 p. 203, N] 1978 nr. 416, AdG/Lecferink), aan kleurnamew (verg. 
Hof Amsterdam 13 sept. 1990, ¡ER 1990 p. 134, Mint), titels van bockenreeksen of 
tijdschriften (Rb. Maastricht 23 dec. 1982, ΒΙΕ 1984 p. 231, Tina; Rb. Utrecht 9 dec. 
1981, ΒΙΕ 1983 p. 281, Intermediair; Pres. Rb. Haarlem 31 maart 1987, ΒΙΕ 1987 p. 
300, Video-Filmer), strepen op sportschoenen (HR 1 juli 1982, ΒΙΕ 1983 p. 130, 
Adidas/Hema), een enkele letter in een gestileerde uitvoering (Hof Amsterdam 11 
dec. 1986, ΒΙΕ 1987 p. 258, Q/Q8), een blauwwit streepmotief voor tandpasta (Pres. 
Rb. 3 febr. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 10, Aqua Fresh/Prodent Gel) of lipjes die uit de achterzak 
van jeans steken (Rb. Amsterdam 11 juli 1984, ΒΙΕ 1986 p. 11, Levi's). 
De opsomming is immers niet limitatief: art. 1 BMW spreekt van 'en alle andere 
tekens', aan welk uitgangspunt de richtlijn in beginsel niet zal afdoen. Spoor noemt 
de definitie van art. 1 zelfs Oeverloos', daar in het presentatieproces van een produkt 
gebruik gemaakt wordt van tal van onderscheidingstekens en andersoortige mar­
keringen. Van zulke tekens is de 'merken-aard' wellicht nog niet eens doorgedron­
gen, zoals het stemtimbre van de 'voice-over' in een reclamespot of de plaats in het 
schap bij Albert Heijn (De gestage groei van merk, werk en uitvinding, p. 10). De vraag 
is of hij hierbij de in de richtlijn neergelegde eis dat het merk zich (in verband met 
de deponering) moet lenen voor een 'grafische weergave' niet uit het oog heeft 
verloren (zie ook infra par. 4.4.4). 
3.2.2 Vormmerken 
Vormen van waren en van verpakkingen kunnen volgens art. 1 lid 1 BMW een 
beschermd merk zijn; bijhet depot moet overigens uitdrukkelijk worden ver­
meld dat bescherming ais vormmerk wordt verlangd. Niet alle tekens kunnen 
echter vormmerk zijn. Afgezien van de algemene eis van het onderscheidend 
vermogen (zie par. 3.2.3) geeft art. 1 lid 2 BMW een aantal voorbeelden van 
gevallen waarin men niet van een beschermbaar merk mag spreken. 
Ten eerste niet indien zij door de aard van de waar worden bepaald. Monopolisering 
van die vorm (door de verlening van het merkrecht) zou neerkomen op monopo­
lisering van de waar als zodanig (Helbach c.s., a.w. par. 819). 
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Ten tweede kunnen vormen van waren geen beschermd merk zijn indien zij de 
wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden. Met deze bepaling werd, de wetgever 
parafraserend, min of meer beoogd samenloop met het auteurs- en het modellen-
recht zoveel mogelijk te voorkomen. Wat is evenwel de in art. 1 lid 2 BMW bedoelde 
'wezenlijke waarde'? Volgens het BcnGH (14 april 1989, ΒΙΕ 1989 p. 329, Ν] 1989 nr. 
834, Burberr/s/Superconfex) is de bepaling van toepassing indien de waar van dien 
aard is dat haar (twee- of driedimensionale) uiterlijk en vormgeving door haar 
fraaiheid en oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. 
Daarbij moet buiten beschouwing blijven die invloed op de marktwaarde van de 
waar die weer niet valt terug te voeren op esthetische aantrekkelijkheid, maar op de 
met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht. 
Bekende en daarmee 'wervende' vormen zijn dus wel als merken 'erkenbaar'; 
'slechts' esthetisch aantrekkelijke vormen niet, één en ander natuurlijk in doorslag-
gevende mate afhankelijk van de aard ('in hoeverre speelt de vormgeving van de 
waar juist bij dit type van produkten een rol?') van de waar (in deze zin HR 21 april 
1989, /ER 1989 p. 98, Bacony borrelzoutjes; de HR heeft inmiddels, bij arrest van 1 
dec. 1989, NJ 1990 nr. 190, de Burberry-zaak verder verwezen). Op de uitspraak van 
het BcnGH is kritisch gereageerd in Hof Den Haag 1 maart 1990,1ER 1990 p. 62, 
Burberry's II). Het Hof, in een bodemprocedure ter zake van dezelfde rechtsvraag 
als waarover het BenGH oordeelde, meent dat begrippen als fraaiheid en oorspron-
kelijk karakter bij de uitleg van art. 1 lid 2 BMW geen rol mogen spelen en opteert 
kennelijk voor de overtuiging dat bclissend is (slechts? E]A) in hoeverre de aard van 
de waar meebrengt dat het publiek zich bij zijn aankoopbeslissing in aanzienlijke 
mate laat bepalen door de vorm of het uiterlijk van de waren van dien aard (in gelijke 
zin, naar ik begrijp. Wichers Hoeth, in zijn annotatie in de NJ onder het arrest van 
14 april 1989). Het Hof heeft opnieuw vragen van uitleg voorgelegd aan het BenGH. 
Ten slotte komen evenmin voor merkcnrechtclijke bescherming in aanmerking 
vormen die een uitkomst op het gebied van de nijverheid zijn (verg. Hof Amsterdam 
4 april 1984, ΒΙΕ 1986 p. 77, Kaasdozen, Pres. Rb. Amsterdam 25 juni 1987, ΒΙΕ 1989 
p. 4, Heineken/Schuttcrsbier; Hof Den Bosch 13 sept. 1988, ΒΙΕ 1990 p. 151, Dreen-
tegel). 
3.2.3 Hoe bepaalt men het onderscheidend vermogen van een merk? 
Het formuleren van enkele algemene vuistregels ter bepaling van wa t een teken 
moet zijn wil het als merk kunnen gelden (bijvoorbeeld, het teken mag niet te 
ingewikkeld zijn maar ook niet te eenvoudig) is niet meer dan een hulpmiddel. 
Uitgangspunt is dat geen merk kan zijn een teken dat wegens ontbreken van 
onderscheidend vermogen ongeschikt is om in het economisch verkeer (in de 
Benelux) als merk te kunnen dienen (BenGH 23 dec. 1985, ΒΙΕ 1986 p. 208, NJ 
1986 nr. 285, Drie Strepen-motief). 
Onderscheidend vermogen is vereist daar alleen dan het merk zijn wezenlijke 
functies (dat zijn: de consument een waarborg bieden voor de identiteit van de waren 
als afkomstig van een bepaalde onderneming, en bescherming van de goodwill van 
de merkhouder) kan uitoefenen. Voldoende onderscheidend vermogen heeft zo'n 
teken indien het (eventueel na zogenaamde 'inburgering') de identiteit van de waar 
of waren, als afkomstig van een onderneming, waarvoor het als merkteken moet 
dienen, genoegzaam vermag te demonstreren; op gelijke wijze dient het teken om 
de identiteit van de dicnst(-vcrrichting) te demonstreren (BcnGH 9 febr. 1977, ΒΙΕ 
1977 p. 195, Ν] 1978 nr. 415, Centrafarm/Bcccham). Naar mijn gevoel ademen deze 
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definities nog te veel de sfeer uit van een, inmiddels, te beperkt begrip van de notie 
'merk' (dat overigens ook nog in de terminologie van het Hof van Justitie van de EG 
wordt gehanteerd, zie HvJ EG 23 mei 1978, NJ 1979 nr. 336, Hoffmann-La Ro-
che/Centrafarm). In do 'oude' terminologie, van de Merkenwet 1893, was het 
'handelsmerk' (het produkt afkomstig van de commerciële 'intermediair') toch al 
niet goed meer in overeenstemming te brengen met deze herkomstfunctie (zie ook 
Gerbrandy, Noten bij noten p. 38). In de huidige praktijk geldt dit, gezien de grote 
populariteit van 'huismerken', zelfs nog meer. Waar op de verpakking van dergelijke 
merken veelvuldig ook de 'ware' producent wordt genoemd, wordt, ook in ogen 
van het publiek, met een dergelijke merkvermeid ing kennelijk vooral iets anders 
bedoeld dan het aangeven van de herkomst; dat geldt voor diens/merken bovendien 
in versterkte mate. Zelfs is uit talloze, zo niet de meeste, merken de producent met 
geen mogelijkheid meer te achterhalen; het merk moet het produkt 'smoel geven', 
een naam geven, en het doen oplichten, desnoods te midden van vele andere 
gemerkte produkten (zie ook Heydt, GRUR Int. 1976 p. 47). Tevens is het merk steeds 
meer drager van goodwill geworden; het is oen teken waarin de kwaliteiten en de 
bijzondere eigenschappen van het produkt (meer nog dan de onderneming) zijn 
samengebald (verg. Ebenroth/Parche, GRUR Int. 1989 p. 741). Dit aspect van het 
merk is door het BenGH overigens bcschermingswaardig geacht. Voor enige andere, 
ook door het merk te vervullen functies, zie Mak/Molijn/Van Kaam,Merkenbescher-
ming in de Benelux, Kluwer 1989, p. 32. 
Echter niet slechts het feit dat het merk de waren of diensten onderscheidt, is 
voldoende; beslissend is de verwachting dat een relevant deel van het publiek dat 
teken als zodanig onderkent en opvat (BenGH 23 dec. 1985, Drie Strepen motief, zie 
hierboven). 
In de wet zijn enkele (normatieve) grenzen te vinden aan de hand waarvan een 
rechter (mede) moet beslissen of een teken (voldoende) onderscheidend ver-
mogen heeft; men vergelijke daarvoor art. 14A lid la BMW waarin verwezen 
wordt naar een aantal criteria genoemd in art. 6 quinquies В sub 2 VvP. 
Art. 6 quinquies В sub 2 VvP luidt: 
"Fabricks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende 
gevallen ter inschrijving worden geweigerd of nietig verklaard kunnen worden: 
Ie.. 
2e. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit 
tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de 
soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van 
herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden 
in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het 
land waar de bescherming wordt gevraagd;" 
Volgens Spoor moet deze bepaling worden opgevat als de buitengrens waarbinnen 
de bij het VvP aangesloten staten moeten blijven bij hun regeling inzake rietigver-
klaring van niet-ondcrscheidcndc en beschrijvende merken (Qui bene distil.gu t bene 
docel, p. 207). 
Literatuur en jurisprudentie geven in ruime mate voorbeelden van gevallen 
waarin tekens in verband met hun onderscheidend vermogen ter discussie 
worden gesteld. 
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Spoor (zie hierboven a.w. p. 210) heeft, ten aanzien van beschrijvende woordmerken, 
een rubricering aangebracht. Van geval tot geval geeft hij aan hoe de rechter het 
onderscheidend vermogen van dergelijke merken beoordeelt; de onderverdeling is 
gemaakt naar bestaande (gangbare, oude en buitenlandse) soortnamen (Galia voor 
meloenen, Toeback voor tabak, Winecooler voor drank), nieuwvormingen (Inlegkruisje, 
Bonbonbloc, Schenkstroop), andere produktaanduidingen (Bedrijven Kontakt Dagen, 
Golf Journaal), en andere beschrijvende aanduidingen (Interview, Ultradoux, Maaslan-
der, Bistro). Heel bruikbaar is ook de onderscheiding die het BenGH (in navolging 
van de literatuur) heeft gemaakt tussen zogenaamde sterke en zwakke merken, al naar 
gelang de mate van onderscheidend vermogen (BenGH 5 okt. 1982, B1E1983 p. 63, 
N] 1984 nr. 71, Juicy Fruit). Er mag van worden uitgegaan dat dit geldt ongeacht de 
vraag of het nu om woord-, beeld- of vormmerken gaat. Men moet de 'juridische' 
sterkte wel onderscheiden van de commerciële kracht van een merk (verg. de annotatie 
van Verkade bij Rb. Amsterdam 2 dec. 1981, BJE1983 p. 38, Mobell/Mobiel). 
Ook zwakke merken zijn merken in de zin van art. 1 BMW; hun beschermingsom-
vang is, blijkens het Juicy Fruit-arrest en het Union-arrest (BenGH 20 mei 1983, ΒΙΕ 
1984 p. 137, NJ1984 nr. 72), echter gcring(er). Men leidt dit af uit de veronderstelling 
dat een zwak merk minder snel associaties zal wekken en dus minder snel zal 
overeenstemmen met een ander merk of teken. Minstens even belangrijk is echter 
de overweging dat het beginsel van de concurrenticvrijheid eist dat tekens met een 
beschrijvend of verwijzend karakter niet mogen worden gemonopoliseerd. Vandaar 
dat het BenGH voorts als 'minimum'-grens heeft gesteld dat uitsluitend beschrijvende 
tekens (overigens in tegenstelling tot 'slechts verwijzende' tekens) geen merk kun­
nen zijn (BenGH 19 jan. 1981, ΒΙΕ 1981 p. 145, Ν] 1981 nr. 294, Kinder). Let wel, een 
teken dat voor het ene produkt louter beschrijvend is, kan voor het andere een 
volstrekt deugdelijk merk zijn. Belangrijk is te bedenken dat in het economisch 
verkeer het gebruik van algemeen gebruikelijke en gangbare taal, uitdrukkingen en 
figuraties in verband met bepaalde waren en diensten vrij moet blijven. 
Aanduidingen die betrekking hebben op de hoedanigheid of bestemming van de 
waar of dienst, of op een bijzondere eigenschap daarvan, alsmede kwalitcitsaan-
duidingen en aanprijzingen lopen het mcrkcnrechtelijke risico niet of slechts 
in geringe mate voor bescherming als merk in aanmerking te komen. Hoewel 
deze terminologie vooral betrekking lijkt te hebben op woordmerken (althans 
het 'woordelijk' deel van een merk), zullen ook bee/dmerken (althans het 
figuratieve deel van een merk) een 'beschrijvend' c.q. 'verwijzend' karakter 
kunnen hebben. Bij beeld- en vormmerken dient men zich in voorkomende 
gevallen weer af te vragen of bijv. niet de decoratieve betekenis van het teken 
voorligt, dan wel of haar uiterlijk of 'vormgeving' niet uit een technische, 
economische of ergonomische 'noodzaak' voortvloeit. 
Op het Kinder-arrest is een belangrijk vervolg gekomen in het hierboven reeds 
genoemde Juicy /Juicy Fruit-arrest van het BenGH. Bij de vraag of het merk 
'uitsluitend beschrijvend' is of niet, spelen verschillende factoren een rol, en het 
belang van het Juicy/Juicy Fruit-arrest ligt onder meer in de opsomming van 
wat in het gegeven geval relevante factoren kunnen zijn. 
De essentiële passage in dat arrest luidt als volgt: "O., dat weliswaar bij de beant-
woording van die vraag van belang is welk deel van het in aanmerking komende 
publiek het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, maar dat daarbij tenminste 
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evenzeer in aanmerking valt te nemen: of dat woord de enige term is om de desbe-
treffende hoedanigheid aan te duiden, dan wel of daarvoor synoniemen bestaan 
welke redelijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen; of dat woord een 
commercieel zvezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar aanduidt; 
wat de aard van de waar is en de samenstelling van het publiek waarvoor de waar is 
bestemd; welke de bekendheid is van het merk." 
Als bijlage (265) is een overzicht opgenomen van twee decennia merkenrechtspraak, 
waarin uitspraken (van de lagere rechter) zijn opgenomen die met name betrekking 
hebben op de kwestie van het onderscheidend vermogen. Over de plannen tot het 
introduceren van een bevoegdheid van het Benelux Merkenbureau tot weigeren van 
depots voor nict-onderschcidende merken, zie infra par. 3.4.2.2. 
3.2.4 Inburgering 
Belangrijke factor bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen is het 
tijdstip van beoordeling daarvan. In het systeem van de BMW wordt de 
onderscheidende kracht van een teken door de rechter bepaald: niet op het 
tijdstip van de uitspraak maar op het tijdstip dat voor het teken bescherming 
als merk wordt ingeroepen (Hclbach c.s., a.w. par. 802; Hoyng, Noien bij noten p. 
77; BenGH 9 febr. 1977, Centrafarm/Beecham, zie supra par. 3.2.3). 
Dit opent de mogelijkheid dat een teken dat aanvankelijk geen of weinig onderschei-
dend vermogen bezat (met name op het tijdstip van depot) later, door inburgering, 
wèl voldoende onderscheidende kracht verkrijgt, bijv. door intensieve en langdurige 
reclamecampagnes, het gebruik van scrio-mcrken (oen vast onderdeel komt in 
verschillende merken telkens terug), cen (zo wijdverspreid mogelijk) uniforme 
presentatie (denk aan de bijvoorbeeld jegens licenticnemers gehanteerde 'corporate 
identity manuals'), vergroting van het handclsdcbict en een grote bekendheid bij het 
publiek. Deze inburgering is niet voorbehouden aan woordmerken; ook kleuren, 
ruitmotieven (Pres. Rb. Zwolle 1 nov. 1985, KG 1985 nr. 368, Burberry's), de Levi's-
lipjes en andere tekens komen daarvoor in beginsel in aanmerking (zie de op 
hiervoor vermelde jurisprudentie). De omstandigheden van het geval spelen hier 
echter een belangrijke rol. In deze zienswijze is dan natuurlijk ook mogelijk dat een 
teken onderscheidend vermogen verliest; de wet voorziet (voor in ieder geval woord-
merken) zelfs in dat geval: zie art. 5 sub 4 BMW. 
3.2.5 Waren of diensten van een onderneming 
De BMW stelt de cis dat merken in staat moeten zijn waren of diensten van een 
onderneming te onderscheiden. Hiermee is niet bedoeld det de merkhouder een 
onderneming moet zijn of moet drijven; niets staat haar of hem immers in de 
weg het merk te lïcentiëren (verg. infra par. 3.8). Om die reden heeft het begrip 
onderneming in deze nauwelijks cen zelfstandige betekenis. 
Dit sluit niet uit dat een teken dat niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren 
of diensten van een onderneming (bijv. door cen politieke partij, een openbare of 
bijzondere lagere school of een sportvereniging), niet als merk kan gelden en het 
depot om die reden bloot staat aan het gevaar van nietigverklaring. De kwestie lost 
zich m.i. in de rnecste gevallen op doordat het merkrecht slechts instandgehouden 
kan worden als het merk 'normaal gebruikt' wordt, en dat is slechts mogelijk in het 
kader van een ondcrneming(-sgcwijxc aktivitciten); verg. infra par. 3.4. 
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3.2.6 Collectieve merken 
Art. 1 BMW spreekt van individuele merken. De BMW biedt echter, anders dan 
voor het Nederlandse merkenrecht vóór 1971 gold, een bijzondere bescherming 
voor collectieve merken; voor collectieve diensfmerken bestaat die bescherming 
sinds 1 jan. 1987. Art. 19 BMW jo. art. 39 BMW omschrijft de collectieve merken 
als tekens, die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken te onder-
scheiden van de waren of diensten, afkomstig van of verricht door verschillende 
ondernemingen, die het merk onder toezicht van de houder aanbrengen. 
Verg. over collectieve merken ook B.A. Meulcnbroek, Het collectieve merk onder de 
BMW, Deventer 1974. Verdedigd wordt dat het belang van collectieve merken, met 
name keurmerken (verg. Kabel/Steenbergen, 1ER 1989 p. 101), toeneemt. 
Hoofdstuk 2 van de BMW geeft een aantal aanvullende (en deels van de regels met 
betrekking tot individuele merken afwijkende) regels speciaal met betrekking tot die 
collectieve merken. Bij het collectieve merk staat centraal het garanderen van zekere 
eigenschappen van de waar of dienst. Ter verzekering van dit waarborgkarakter is 
het gebruik van dit soort merken aan strenge regels gebonden, waarop onder meer 
door het Openbaar Ministerie kan worden toegezien. De BMW kent zelfs, naast de 
in de art. 1,3,4,5 en 14 BMW opgenomen nietigheids- en vcrvalgronden, nog enige 
bijzondere nietigheids- en vervalgronden (zie art. 27 BMW). Volgens Gielcn geld t voor 
collectieve merken bovendien een dubbel werkende eis van onderscheidend vermo-
gen: niet alleen in verband met de onderscheiding van de waren of diensten 
waarvoor het merk is gedeponeerd, maar ook ten aanzien van aan die waren of 
diensten gemeenschappelijke kenmerken (¡ER 1990 p. 111). In de keuze van de te 
onderscheiden kenmerken is men overigens vrij. 
De achtergrond om tot het in het leven roepen van collectieve merken te komen, kan 
verschillen. Bekend zijn de keurmerken die door (min of meer) onafhankelijke 
keuringsinstituten in het leven zijn geroepen, al dan niet op wettelijke basis. Het 
initiatief kan ook uitgaan van een groep ondernemingen of een branche, met als 
gevolg een voor dat doel ontstane organisatie en een op de wensen van die onder-
nemingen of de branche afgestemd merk. 
De BMW laat de mogelijkheid open dat verschillende ondernemingen hetzelfde 
individuele merk gebruiken (indien zij niet meer willen dan louter hun waren of 
diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden; verg. bijvoorbeeld 
een individueel merk als 'Eurodrogist' of Topslager'). Ook (en soms in samenhang 
van het voorgaande) kan het voorkomen dat de houder van een individueel merk 
niet zélf het merk gebruikt (wat hem bij collectieve merken op grond van art. 19,2e 
alinea BMW zelfs verboden is, met uitzondering van gebruik van het collectieve merk 
in de zin van art. 13A, 3e al. BMW), maar uitsluitend toestemming verleent aan 
anderen om dat te doen. Tot slot maakt de richtlijn 89/104 mogelijk dat collectieve 
merkrechten worden verkregen voor geografische herkomstaanduidingen (zie par. 
4.4.17). 
3.3 Hoe verkrijgt men een recht op een merk? 
3.3.1 Inleiding 
De wetgever heeft uiteraard regels gesteld voor de verkrijging van een merk-
recht. Hij had in beginsel de keuze uit verschillende stelsels. Men kan zich 
во 
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enerzijds voorstellen een stelsel dat het recht verbindt (slechts) aan gebruik van 
het teken als merk (verg. voor handelsnamen het stelsel van de Hnw). De BMW 
eist echter uitdrukkelijk een depot ter verkrijging van het recht op een merk (art. 
3 BMW), echter niet zonder aan gebruik een zeker rechtshandhavend (en soms 
rechtsverhinderend) karakter toe te kennen. 
De Merkenwet 1893 ging nog uit van een declaratief depotstelsel (recht volgt uit 
eerste gebruik; depot schept slechts een (weerlegbaar) vermoeden van eerste ge­
bruik). De BMW 1971 introduceerde een attributief depotstelsel, met name gewenst 
vanuit een oogpunt van duidelijkheid en een grotere rechtszekerheid. 
Het uitgangspunt, dat (slechts) het eerste depot recht schept, heeft wel enige nuan­
cering nodig. Die nuancering ligt met name in de kans op nietigverklaring van een 
depot dat te kwader trouw is verricht (art. 4 sub 6 BMW) en het vereisen van enig 
daadwerkelijk gebruik van het merk in de tijd die volgt op het verrichten van een 
depot (art. 5 sub 3 BMW). 
Een zeer belangrijk (processueel) voorschrift vinden wij in art. 12A BMW, waarin aan 
de verrichting van een depot tevens de consequentie is verbonden van voorwaarde 
voor het in rechte kunnen inroepen van bescherming voor een teken in de zin van art. 
1 BMW. Zonder depot is geen rechtsvordering mogelijk, ook niet op basis van het 
gemene recht. Men moet dit voorschrift toepasselijk achten op de bevoegdheid tot het 
instellen van 'inbreukacties' (met name verbodsacties gebaseerd op art. 13A BMW) 
maar niet op de bevoegdheid om op de 'nietighcidsgronden' van art. 14B BMW 
(waaronder de verrichting van een depot te kwader trouw) een beroep te kunnen 
doen (verg. Vcrkadc, Een Goede Procesorde p. 297). De wijze van depot, dat wil zeggen: 
wat men wèl en wat men niet als merk deponeert, bepaalt tot op belangrijke hoogte 
ook de omvang van een eventueel merkinbreuk-gcschil (zie infra par. 3.5.3). 
Belangrijk is het onderscheid wat dient te worden gemaakt tussen bescherming van 
een teken dat als merk wordt gebruikt en bescherming van een teken dat niet als 
merk wordt gebruikt. Bij dat laatste kan men denken aan tekens die als geografische 
oorsprongsaanduiding worden gebruikt (Hof van Beroep te Brussel 19 febr. 1981, B1E 
1984 p. 161, Trappistenkaas), hoewel de richtlijn 89/104 ook bescherming van 
dergelijke aanduidingen als collectieve merken mogelijk zal maken. Te denken valt 
vooral ook aan het gebruik van een teken als handelsnaam, voorzover de handels-
naamgebruiker voor het onderscheidingsteken geen bescherming van 'merkge-
bruiksvormen' verlangt (Verkade, Een Goede Procesorde p. 305). 
Handelsnaamgcbruikcrs zullen van art. 12A BMW, indien zij bijv. een beroep op de 
art. 5 Hnw, 6.162 NBW (1401 BW) of 4 sub 6 BMW doen, derhalve geen 'hinder' 
behoeven te ondervinden. 
3.3.2 Beneluxdepot en internationaal depot; rechtskracht van het depot 
Men kan zijn merk op twee manieren in de Benelux deponeren. Enerzijds staat 
ter beschikking het Beneluxdepot, dit is het depot verricht binnen het Benelux-
gebied bij het Benelux Merkenbureau of één van de nationale diensten (verg. 
art. 6 BMW). Anderzijds kent de wet de mogelijkheid van een internationaal 
depot, voortvloeiend uit de internationale inschrijving van een merk. 
Het internationale depot is een op verzoek van de deposant door een nationale 
(mcrken-)administratie aan het Internationale Bureau te Geneve doorgezonden 
depot. Vanaf het tijdstip van de internationale inschrijving bestaat voor het merk een 
beschermingsaanspraak in de andere (bij de OvM aangesloten) staten waar bescher-
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ming is gevraagd, als ware het daar rechtstreeks gedeponeerd. Een beroep op het 
recht van voorrang (ex art. 4 VvP) geschiedt echter zonder de in art. 4D VvP voorge-
schreven formaliteiten. 
Het Uitvoerings- en Toepassingsrcglcment geven nadere regels omtrent (de wijze 
van) het depot. Het merkdepot wordt verricht in één of meer van de in totaal 42 
verschillende klassen van waren of diensten; dit geschiedt volgens een klassificatie-
regeling, die berust op de Overeenkomst van Nice 1957 (ТгЫ. 1970,184 en ТгЫ. 1978, 
60). Aan de verrichting van het depot zijn kosten verbonden; voor (enige van) de 
tarieven die daarbij door het Benelux Merkenbureau worden gehanteerd, verwijs ik 
naar de bijlagen. 
Het Beneluxdepot draagt, blijkens het huidige art. 6B lid 2 BMW, in eerste 
instantie een voorlopig karakter. Dit hangt samen met het (door het Benelux 
Merkenbureau te verrichten) verplichte vooronderzoek naar eerdere depots die 
een daadwerkelijke verkrijging van het recht in de weg kunnen zitten. De 
uitkomst van dit onderzoek is blijkens het huidige art. 6C BMW echter nimmer 
een weigeringsgrond voor het Benelux Merkenbureau voor inschrijving. Aan­
gezien definitieve inschrijving van de akte van depot in de regel nog wel enige 
maanden op zich doet wachten, kan men, in verband met de rangorderegeling 
van art. 3 BMW en de tekst van art. 6B BMW, wellicht twijfelen aan de exacte 
datum waarop het merkrecht wordt verkregen. 
Over dit punt bestond tot voor kort enige onduidelijkheid. De door de literatuur en 
lagere rechtspraak (verg. Pres. Rb. Den Bosch 30 okt. 1987, B/E 1989 p. 156, Mcxica-
no/Mexicanto; Pres. Rb. Haarlem 22 april 1988,1ER 1988 p. 75, Aapgalon; Pres. Rb. 
Den Bosch 22 dec. 1989 B/E 1990 p. 213, Bonne Maman/Grand Mère) in het algemeen 
(want met uitzonderingen: Hof Den Haag 29 okt. 1986, ΒΙΕ 1987 p. 253 en 10 sept. 
1987,1ER 1987 p. 112) al gehanteerde soepele norm ten aanzien van deze kwestie is 
bevestigd in BenGH 21 dec. 1990, Ν] 1991 nr. 429 (Prince). Aan de merkhouder komt 
bescherming toe vanaf de datum van het depot, ook als nog geen handhavingsver-
klaring ex art. 6B, 2c lid BMW is afgelegd. 
Hiermee wordt ook duidelijk de relevantie van het bepaalde in art. 12A, 3e alinea 
BMW. Verzuim van depot kan namelijk tijdens het geding worden opgeheven door 
alsnog te deponeren (of, indien nodig, door het depot te vernieuwen). Waar boven­
dien ook in het merkenrecht behoefte bestaat aan spoedeisende voorzieningen, is 
het onpraktisch de datum van de verkrijging van het recht (met terugwerkende 
kracht tot de depotdatum) te bepalen op het moment dat definitieve inschrijving van 
de akte van depot heeft plaatsgevonden, te meer de depoteis als onlvankelijkheidseis 
ook in kort geding wordt gesteld (verg. Verkade, Een Goede Procesorde p. 310, echter 
met de restrictie dat deze eis in zéér spoedeisende gevallen nog soepeler moet 
worden toegepast). 
Los van het voorlopig karakter van het depot mag men aannemen dat aan de 
hierboven genoemde depoteis is voldaan op het moment van dagtekening en 
afstempeling van het depot bij binnenkomst bij het Benelux Merkenbureau of één van 
de nationale diensten (verg. art. 22 lid 2 UR), onverminderd het beroep op de 
zogenaamde Unieprioriteit. Ook in kort geding kan men dus een eventueel depot-
verzuim herstellen, verg. immers de tekst van art. 12A BMW. Overigens kent het 
Bureau, indien men daarvoor althans wil betalen, als bijzondere 'service' een ver-
snelde behandeling van het (verplichte) onderzoek naar eerdere inschrijvingen, 
waarvan het resultaat desnoods binnen een dag gereed kan zijn. 
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De ontvankelijkheid van een internationaal depot (wil het in het merkenregister 
kunnen worden ingeschreven) is niet afhankelijk van een vooronderzoek. Een 
dergelijk depot heeft, als de deposant daarvoor betaalt, bovendien een twee keer zo 
lange geldingsduur dan een Beneluxdepot (nl. 20 jaar). De geldigheid van een 
dergelijk depot is echter, naast de 'gewone' BMW-eisen (waaronder de gebruiks-
plicht van art. 5 sub 3 BMW), bovendien afhankelijk (zij het slechts voor een bepaalde 
termijn) van de inschrijving in het land van oorsprong (waarop de internationale 
inschrijving immers berust). 
De ontvankelijkheid van een merkdepot is niet afhankelijk van de vraag of de 
deposant, juridisch bezien, een onderneming drijft of bezit. 
Het O.P. brengt enige wijzigingen moe in de art. 6 en 7 BMW op dit punt. Wat nu 
deels in het Uitvocringsreglcment is opgenomen (en in de huidige versie min of meer 
berust op een Opdracht' tot uitwerking in dat reglement), wordt voorgesteld in de 
wet zelf op te nemen. Over de tevens in het O.P. voorgestelde 'weigeringsbevoegd-
heid' van het Benelux Merkenbureau, zie infra par. 3.4.2.2. 
3.3.3 Merkdepot als authentieke titel 
Het merkdepot is ook nog een andere wijze van belang, namelijk als authentieke 
titel in de zin van art. 52 en 53 Rv (oud): het depot als authentieke titel om het 
vonnis uitvoerbaar bij voorraad te kunnen verklaren. De rechter moet, indien 
het vonnis op een authentieke titel berust, het vonnis uitvoerbaar bij voorraad 
verklaren. 
Ondanks de beperkte zekerheid dat een depot een onaantastbaar merkrecht ver-
schaft maar vanwege het feit dat in een tegengestelde visie voor een bij voorraad 
uitvoerbare voorziening 'slechts' het kort geding openstaat, heeft de Hoge Raad 
beslist dat uit een redelijke uitleg van art. 52 Rv. volgt dat een merkdepot als een 
authentieke titel geldt (HR 14 jan. 1983, BiE 1983 p. 358, NJ1984 nr. 143, Kluwer/Lek-
turama). Een uitspraak op basis van art. 13A BMW 'rust' daarmee tevens op een 
authentieke titel in de zin van art. 52 lid 1 sub 1 Rv; de rechter kan aan de verplichte 
uitvoerbaar bij voorraadvcrklaring wel een zekerheidstelling door de eiser verbin-
den. Overigens is deze kwestie met de inwerkingtreding van de boeken 3, 5 en 6 
NBW, die een wijziging van art. 52 Rv met zich brengen, van achterhaald belang. De 
rechter zal in het vervolg vrij zijn, wanneer dat wordt gevorderd, zijn veroordeling 
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren (zie voor enkele overwegingen die de rechter 
bij die beslissing in acht kan nemen A-G Strikwcrda bij HR 9 nov. 1990, NJ 1991 nr. 
169, Dupont/Globe). 
3.4 Nietigheid van het merkdepot en verval van het merkrecht 
3.4.1 Inleiding 
Het depot staat centraal in het BMW-systeem: als constitutief vereiste voor het 
verkrijgen van een merkrecht en als ontvankelijkheidseis in het geding. De BMW 
kent dan ook een uitgewerkte regeling die er voor moet zorgen dat het register 
(zo veel mogelijk) geschoond is van depots die daar niet in thuishoren. In 
hoeverre dit register adequaat is, wordt echter bepaald door absolute én 
relatieve criteria, want in hoge mate hangt de bestrijding van merkdepots die 
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in het register niet thuishoren, af van het 'particulier initiatief'. Het gaat 
tegelijkertijd om potentieel belangrijke verweermiddelen voor wegens merkin-
breuk gedaagden. 
De art. 1,3,4,5 en 14 BMW vormen de kem van het mechanisme dat een zo adequaat 
mogelijk merkenregister zou moeten verwezenlijken. In die artikelen zijn de gronden 
aangegeven voor nietigheid van het merkdepot rcsp. verval van het merkrecht, 
worden degenen aangewezen die nietigheid of verval voor de (civiele) rechter kunnen 
inroepen en vindt men een aantal processuele voorschriften. Hierbij moet men 
bedenken dat onder de huidige BMW door de registrerende instantie wél een voor-
onderzoek plaatsvindt naar mogelijk relatieve ontoelaatbaarheid van het depot, maar 
dat daaraan geen consequenties (door de deposant behoeven te) worden verbonden. 
Het Benelux Merkenbureau heeft vooralsnog niet de bevoegdheid depots te weigeren 
op grond van mogelijke toepasselijkheid van een nietigheid- of verval grond (over een 
voorstel waarin zo'n taak wèl wordt gecreëerd, zie par. 3.4.4.2). 
Het onderscheid tussen nietigheidsgronden en vervalgronden komt voort uit de 
omstandigheid dat in geval van een nietighcidsgrond het merkdepot niet aan de 
door de BMW gestelde eisen voldeed ten tijde van het depot, waardoor geen recht 
is verkregen. Hier is dus vanaf het depot sprake geweest van een 'schijnrecht'. In 
geval van een vervalgrond is door depot wél een merkrecht verkregen maar door 
bepaalde gebeurtenissen voldoet het depot niet meer aan de gestelde eisen. Dit laatste 
betekent dat het merkrecht niet meer bestaat vanaf het moment dat het depot niet 
aan de eisen voldoet. De nietigverklaring heeft daarentegen 'terugwerkende' kracht; 
het merkrecht heeft immers nooit bestaan (Holbach c.s., a.w. par. 1025; Komen/Ver-
kade, a.w. par. 91). 
(Slechts) de avíele rechter spreekt het bevel tot doorhaling van het merkdepot uit in 
geval van een nietig- of vervallenverklaring. In kort geding is dit niet mogelijk (De 
Wit, Onverwijlde Spoed p. 117; Pres. Rb. Breda 24 juni 1986, KG 1986 nr. 357), zij het 
dat in díe procedure natuurlijk wel, bij wijze van exceptief verweer, een beroep op 
een nietighcids- of vervalgrond kan worden gedaan, welk beroep de rechter in zijn 
overwegingen behoort te betrekken (verg. de annotatie van Verkade bij Pres. Rb. Den 
Bosch 16 mei 1983, BJE1984 p. 119, Tchibo). Ook in een bodemprocedure kan een in 
de rechterlijke overwegingen te betrekken beroep op een nictigheids- of vervalgrond 
worden gedaan in de vorm van een exceptief verweer, zonder dat daaraan tevens 
een (reconventionele) eis tot nietig- of vervallenverklaring (en de eis dat de rechter 
daar een bevel tot doorhaling aan verbindt) aan wordt verbonden (verg. Verkade in 
zijn noot bij HR 2 maart 1990, NJ1991 nr. 142). Dit strookt met het uitgangspunt dat 
een nietig- of vervallenverklaring en doorhaling van de inschrijving alleen kan 
worden uitgesproken als dat uitdrukkelijk is gevorderd (anders Hof Den Haag 23 
juni 1988,1ER 1988 p. 91, Uitmarkt). Net als bij de vrijwillige doorhaling (verg. art. 
5 subi BMW) kan de doorhaling beperkt blijven tot een deel van de waren of diensten 
waarvoor het merk werd ingeschreven (zie de art. 14D, 15 en 16 BMW). 
De betekenis van een geslaagd beroep op één van de nietighcids- of vervalgronden 
ligt vooral hierin dat voor het merk waarvan het depot is doorgehaald, geen 
bescherming in rechte meer kan worden gevorderd (verg. art. 12A BMW). Daarmee 
wordt aan de voormalige merkhouder de grond voor met name een actie op basis 
van art. 13A BMW weggenomen. In zoverre hebben de nietighcids- en vervalgron-
den hun belangrijke functie als verweermiddelen. Met de doorhaling is echter het 
gebruik van een dergelijk merk nog niet verboden: men dient nl. onderscheid te 
maken tussen de acties op grond van art. 14 BMW en die op basis van art. 13 BMW 
of een aan het gemene recht ontleende xxrbodsgmnd. 
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3.4.2 Nietigheidsgronden 
3.4.2.1 Inleiding 
De nietigheidsgronden kan men in verschillende categorieën indelen. Min of 
meer in samenhang met de aard van de nictigheidsgrond bestaat er enerzijds 
een categorie die door iedere belanghebbende, inclusief het Openbaar Minis-
terie, ingeroepen kan worden (nog even afgezien van de mogelijk toekomstige 
'weigeringsbevoegdheid' van het Benelux Merkenbureau). Men kan stellen dat 
daarbij op één of andere wijze het openbaar belang is betrokken. Voor een beroep 
op de andere categorie nietigheidsgronden is echter het optreden of de (pro-
cessuele) medewerking van nader omschreven derden (in de regel een beter-
gerechtigde) nodig. Net als met de vervalgronden het geval is, zijn de 
nietigheidsgronden limitatief in de wet opgesomd (BenGH 22 mei 1985, ΒΙΕ 
1986 p. 231, NJ1986 nr. 770, Lux/Lux-talc). 
3.4.2.2 Onderscheidend vermogen; weigeringsbevoegdheid Benelux Merken­
bureau (art. 14Alid la jo. art. 1 BMW) 
Het teken dat niet voldoet aan de eisen van art. 1 BMW is geen merk. Wanneer 
een teken onderscheidend vermogen mist, is eerder besproken. Men kan dit 
zien als een aparte categorie, die van het ondeugdelijke merk, naast die van de 
ongeoorloofde en onrechtmatige merkdepots. 
Art. 14A lid la BMW verwijst mede naar art. 6 quinquies В onder 2 VvP, waarin is 
te vinden dat tekens die in de handel dienen tot soort-, hoedanighcids- of bestem­
mingsaanduiding dan wel slechts de waarde, de plaats van herkomst, het tijdstip 
van voortbrenging van het produkt of een gebruikelijke handelsuitdrukking aange­
ven, bescherming moeten ontberen (zie ook infra par. 4.4.3). 
Niet alleen depots van tekens die blijkens art. 6 quinquies В onder 2 VvP onvoldoen­
de onderscheidend vermogen, worden in de eerste nietigheidsgrond van art. 14A 
BMW ondeugdelijk verklaard; ook in de art. 1 lid 2 BMW bedoelde vormen van waren 
en verpakkingen worden aldus van bescherming uitgesloten. 
Sedert geruime tijd wordt, vooral in kringen van merkengemachtigden, gepleit 
voor een bevoegdheid van het Benelux Merkenbureau tot weigeren van depots 
voor tekens die elk onderscheidend vermogen zouden missen, alsmede van 
merken als bedoeld in art. 4, sub 1 en 2 BMW (par. 3.4.2.4): niet alleen Benelux-
depots zouden aan dit toezicht zijn onderworpen, doch eveneens internationale 
depots. Tot dusverre bestaat onder het regime van de BMW zo'n bevoegdheid 
niet, maar in cen aantal landen bestaat deze bevoegdheid al langer. 
Dit voornemen maakt onderdeel uit van het Ontwcrp-Protocol tot wijziging van de 
BMW, dat mede de door de richtlijn 89/104 ingegeven wijzigingsvoorstellen omvat. 
Het Benelux Merkenbureau zal, als dit deel van het voorstel tot wet wordt, als 'zeef' 
fungeren. Van het voornemen tot weigering dient de deposant in kennis te worden 
gesteld opdat deze zijn inschrijving nog kan aanpassen. Leidt dit niet tot een 
oplossing, dan is van de weigering tot inschrijving beroep mogelijk bij het Hof van 
Beroep Brussel, bij Hof Den Haag of bij het Cour d'Appel Luxemburg, afhankelijk 
van de vraag welk Hof territoriaal bevoegd is. 
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Aan deze bevoegdheid bestaat m.i. geen behoefte. In de rechtspraak zijn soepel 
toepasbare normen ontstaan, waarmee de rechter zowel als de praktijk zich 
kunnen redden. De rechter, zowel die in kort geding als in een bodemprocedu-
re, is bovendien voldoende (beter althans dan het Benelux Merkenbureau) 
toegerust voor een afgewogen oordeel, waarin met alle omstandigheden van 
het geval (zoals inburgering) kan worden rekening gehouden. Het spaarzaam 
voorkomen van evidente gevallen van gebrek aan onderscheidend vermogen 
rechtvaardigt (tot welke gevallen het Bureau zich in zijn bevoegdheid zou 
willen beperken) niet een extra inschrijvingsdrempel. Ik heb ook sterk de 
indruk dat de praktijk de door depots van beschrijvende merken gesuggereer-
de claims in het algemeen naar waarde weet te schatten; terughoudend over 
dit voorstel is ook Spoor, Qui bene distinguet bene docet, p. 222). 
3.4.2.3 Oudere collectieve merken (art. 14A lid 1b jo. art. 3 lid 2 BMW) 
Van het depot waarvan het merk overeenstemt met een ouder gedeponeerd collectief 
merk, kan door iedere belanghebbende en het Openbaar Ministerie de nietigheid 
worden ingeroepen. Hiermee begint de categorie der ongeoorloofde depots. 
Op zich geschikt om als merk in de zin van de BMW te kunnen dienen, is toch 
vanwege overeenstemming met een collectief merk in de zin van art. 19 BMW, 
waarop een ouder recht rust, dit depot met nietigheid bedreigd. De reden dat een 
dergelijk depot 'absoluut' ongeoorloofd is, ligt in het waarborgkarakter van het 
collectieve merk. Soortgclijkhcid van waren of diensten waarvoor de merken zijn 
ingeschreven speelt in de huidige versie van de BMW geen rol, maar daar zal als 
gevolg van de richtlijn 89/104 verandering in komen (zie infra par. 4.4.17). 
3.4.2.4 Openbare orde/goede zeden; misleidende merken (art. 14A lid 1c jo. art. 
4 sub 1 en 2 BMW) 
Eveneens ontoelaatbaar zijn de merken die, ofwel los van het gebruik dat er van 
gemaakt kan worden, in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden van 
één van de Bcneluxstaten, ofwel juist in verband met het gebruik dat er van 
gemaakt wordt, tot misleiding van het publiek aanleiding kunnen geven. 
Nietig zijn ook de depots in verband met het bepaalde in art. 6ter VvP. 
Strijd met de openbare orde of goede zeden kan men zich voorstellen bij het deponeren 
van schuttingwoorden of aanstootgevende voorstellingen. Gebruik van zo'n merk 
speelt bij de beoordeling van deze nictighcidsgrond geen rol, zodat bijvoorbeeld niet 
van belang is dat een bepaald teken slechts in een beperkte kring wordt aangewend 
en evenmin dat het merk gebruikt wordt voor 'verboden' of 'verdachte' waren of 
diensten. 
Art. 6ter VvP verbiedt onder meer op wapens, vlaggen, staatsemblcmcn en emble-
men van internationale organisaties een merkrecht te vestigen. 
Misleidende merken zijn de merken waarvan het depot wordt verricht voor waren of 
diensten die juist door gebruik tot misleiding van het publiek aanleiding kunnen 
geven. Het Gemeenschappelijk Commentaar bij de BMW 1971 noemde als factoren 
waarop de misleiding betrekking kan hebben de aard, herkomst, kwaliteit of andere 
kenmerken van de waar waarvoor het merk is gekozen. Als voorbeeld van zo'n 
ander kenmerk kan gelden de (onjuiste) suggestie die van een merk (in het licht van 
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overige mailing-tekstcn) kan uitgaan, dat degene die zich van het merk bedient, 
enigerlei vorm van erkenning van overheidswege heeft verworven (verg. HR 14 juni 
1991, Rvd W1991 nr. 158: merk waarin voorkomen de woorden 'bevoegd administra­
teur', afgekort dan wel tesamen met de afkorting 'B.A.'). 
Niet geheel duidelijk, en m.i. in de rechtspraak nader uit te testen, is of misleiding 
ook verstaan mag worden als misleiding omtrent de ondememingsherkomst van de 
waren of diensten (zie supra par. 2.7.7.2; verg. Komen/Verkade, a.w. par. 98; negatief: 
Helbach c.s., a.w. par. 833; positief: Gielen, 1ER 1986 p. 105). Misleiding klinkt een stuk 
onrechtmatiger dan louter vcrwarringsgevaar bijv., zodat men kan verdedigen dat 
bij misleiding in deze zin meer belangen moeten zijn geschonden dan 'slechts' het 
belang van een bepaalde concurrent. Wat hiervan zij, deze bepaling lijkt in elk geval 
toepasselijk op bijv. onjuiste gezondheids- of milieuclaims, of het suggereren van 
een bepaalde geografische herkomst (met de daaraan verbonden aantrekkelijkheids-
waarde). Bij dit laatste kan men denken aan het gebruik van bepaalde termen die op 
grond van een Warenwetbesluit zijn voorbehouden voor produkten van een bepaal­
de samenstelling of een bepaalde herkomst (Wichers Hoetth, a.w. p. 83; zie ook Pres. 
Rb. Den Bosch 20 febr. 1986,1ER 1986 p. 36, Maaslander). Mogelijk kan deze bepaling 
van toepassing zijn op gevallen waarin de merkhouder (of oen nieuwe merkhouder, 
na verwerving door overdracht van het merkrecht) produkten in het verkeer brengt 
of diensten verricht van veel mindere kwaliteit dan voorheen (verg. Verkade, Maris-
bundel p. 175 e.V.). 
Met nietigverklaring van het depot is uiteraard nog geen verbod op het gebruik van 
het misleidende merk verkregen. Daartoe zal een actie op basis van de Warenwet­
geving, art. 6.194 e.v. NBW (art. 1416a< BW; als men merkgebruik als een 'medede­
ling' beschouwt) en/of art. 6.162 NBW (art. 1401 BW) moeten dienen (over 
misleidende reclame in het algemeen: PRAR HA, en zie Pres. Rb. Haarlem 12 jan. 
1988, ΒΙΕ 1988 p. 261, Nr. 1, waarin wordt gesteld dat, ondanks de 'marktbeheer-
singssuggestie' die van de term 'Nr. 1' zou uitgaan, het kopend publiek zou worden 
onderschat, wanneer men zou menen dat die aanduiding door het publiek serieus 
zou worden genomen). Als gevolg van de richtlijn 89/104 (en de inwerkingtreding 
van het mede op die richtlijn gebaseerde ontwcrp-wijzigings-Protocol) kan gebruik 
van een merk dat tot misleiding van het publiek aanleiding geeft, verval van het 
merkrecht ten gevolge hebben (infra par. 4.4.12); ik verwijs bovendien naar par. 3.7.2, 
voor aspecten verband houdende met aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt 
door een gebrekkig produkt, welke aansprakelijkheid mede kan voortvloeien uit 
misleidend merkgebruik. 
3.4.2.5 Reeds vervallen rechten op oudere collectieve merken (art. 14 A lid 2 jo. 
art. 4 sub 3 BMW) 
Ongeoorloofd is het depot van een merk, dat overeenstemt met een collectief 
merk waarop het recht niet langer dan 3 jaar voorafgaand aan het depot van 
het aangevallen merk is vervallen. Nietigheid zal hier worden uitgesproken 
ongeacht toestemming van de ex-rechthebbende op het collectieve merk. Bo­
vendien geldt van rechtswege een driejarig gebruiksverbod van een dergelijk 
doorgehaald merk (verg. art. 28 BMW). 
De reden voor deze bescherming 'over het graf' ligt ook hier weer in de bijzondere 
waarborgfunctie van het collectieve merk. Aan een beroep op deze nietigheidsgrond 
is echter wel de restrictie verbonden dat wordt geageerd binnen 5 jaar na het depot 
van het overeenstemmende (individuele of collectieve) merk. 
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Van een ander gehalte zijn de nietigheidsgronden opgesomd in art. 14B BMW. 
Veel meer dan bij de boven beschreven categorie zijn hier van belang collisies 
met (al dan niet vervallen) concurrerende (en 'betere') rechten. Een beroep op 
deze nietigheidsgronden is alleen mogelijk indien bepaalde derden of houders 
van Ъеіеге' rechten zelf optreden of althans deelnemen aan het geding (zie ook 
de laatste alinea van de volgende paragraaO. Deze categorie wordt aangeduid 
als die van de onrechtmatige of relatief ontoelaatbare depots. 
3.4.2.6 Oudere individuele merken (art. 14B lid 1 jo. art. 3 lid 2 BMW) 
De houder van een eerder voor (soort)gelijke waren of diensten gedeponeerd merk 
of, indien de eerste aan het geding deelneemt, iedere (andere) belanghebbende kan 
de nietigheid vorderen van het depot van een daarmee overeenstemmend merk, 
indien dat depot van jongere datum is. Het in rangorde oudste merk gaat immers 
voor, gelet op de rangordcregcling van art. 3 lid 2 BMW. In verband met het 
overgangsregime als gevolg van de inwerkingtreding van het Dienstmerkenproto-
col is in art. 40C BMW een restrictie op deze bepaling te vinden, zie infra par. 6.4.3. 
Het eerder gememoreerde Ontwcrp-Protocol geeft aan art. 3 lid 2 echter een 
uitbreiding; ook depots van overeenstemmende merken gedeponeerd voor niet-
soortelijke waren of diensten, die bekendheid in het Benelux genieten, indien door 
het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voor­
deel word t getrokken uit of afbreuk word t gedaan aan het onderscheidend vermo­
gen of de reputatie van het oudere merk, kunnen volgens art. 3 lid 2 onder b. aan 
de houder van het jongere merk worden tegengeworpen. 
Verg. over (de wenselijkheid van) deze nietighcidsgrond ook infra par. 4.4.6, en zie 
ook nog par. 3.4.2.7c. 
De vereiste medewerking van de bctergerechtigde houder betekent dat deze kan 
verhinderen dat zijn merkrecht wordt ingeroepen ter bestrijding van een jonger 
depot, indien bijv. dat jongere depot met toestemming van de houder van het oudere 
depot is verricht. 
Een beroep op de nietighcidsgrond van art. 3 lid 2 onder a. past in het klassieke 
geschil tussen twee ingeschreven merken en vormt eigenlijk de 'pendant' van de 
inbreukactie gebaseerd op art. 13A-1-1 BMW, de bescherming van de kernfunctie 
van het merkrecht. Voor de verbodsactie gebaseerd op art. 13A-1-2 BMW bestaat dus 
nog niet zo'n pendant; zie echter infra par. 4.4.6. 
Het beroep op deze nietigheidsgrond is niet aan een termijn gebonden. 
3.4.2.7 Andere relatief ontoelaatbare depots (art. 14B lid 2 jo. art. 4 sub 4,5 en 6 
BMW) 
Art. 4 sub 4,5 en 6 BMW noemt een trio depots waardoor geen merkrecht wordt 
verkregen en waarvan de nietigheid kan worden ingeroepen afhankelijk van 
het optreden resp. de medewerking van de in dat artikel omschreven derde en 
de inachtneming van een termijn. 
a. Heropnemingsdepot (art. 4 sub 4 BMW) 
Art. 4 sub 4 BMW biedt bescherming aan de ex-houder van een reeds vervallen 
depot van een individueel merk. Dit verval mag dan echter enkel zijn gegrond 
op niet-verlenging van de inschrijving. 
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Niet-gebruik van hot merk in de zin van art. 5 sub 3 BMW leidt bijv. óók tot verval, 
maar in dat geval is een beroep op deze nietigheidsgrond niet mogelijk. Uiteraard 
wordt nietigverklaring ook voorkomen door toestemming (door de ex-gerechtigde) 
tot het depot. 
De ratio van dit voorschrift is vergelijkbaar met de reden voor bescherming van een 
vervallen collectief merk. Degene die er toe overgaat zich tevens meester van de aan 
dat merk (nog) verbonden goodwill en daardoor kan ook het publiek worden misleid 
(Helbach c.s., a.w. par. 850). Dit voorschrift opent bovendien de mogelijkheid dat de 
ex-merkhouder zélf opnieuw zijn merk als 'eerste' kan deponeren (zij het binnen een 
bepaalde termijn) en aldus zijn verzuim kan herstellen (hij had immers 'nagelaten' 
zijn depot te vernieuwen, zie ook BenGH 21 nov. 1983, ΒΙΕ 1984 p. Ill, Ν] 1985 nr. 
333, Cow Brand Η). Dit laatste depot wordt ook wel een heropmmingsdepot genoemd 
(Helbach c.s., a.w. par. 851). Het moet gelden als een nieuw depot dat recht schept 
vanaf de datum waarop het is verricht. Parallel aan de in de wet vastgelegde 
nawerking van het merk waarvan het depot niet langer dan drie jaar geleden is 
vervallen, wijst art. 14B lid 2 BMW er op dat de nietigheid binnen drie jaar (de 
richtlijn 89/104 noemt twee jaar) na verstrijken van de geldigheidsduur van het depot 
moet worden ingeroepen. 
b. Algemeen bekend merk (art. 4 sub 5 BMW) 
Het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend 
merk in de zin van art. 6bis VvP merk, kan blijkens de art. 4 sub 5 jo. 14B lid 2 
BMW gedurende drie jaar na depot nietig worden verklaard. 
Deze in het systeem van de BMW toch wat vreemde eend in de bijt berust op de 
verplichte bescherming die de bij het Unieverdrag aangesloten staten aan het 
algemeen bekende merk dienen te geven, zie art. 6bis VvP. Zo'n merk behoeft niet 
gedeponeerd te zijn, tenzijde rechthebbendcgcbruikcr daarvan ter bescherming van 
zijn merk(-recht) tevens een rechtsvordering in de zin van art. 13A jo. art. 12A BMW 
wil instellen (Verkade, Een Goede Procesorde p. 302). In de Benelux 'algemeen beken­
de' maar niet ingeschreven merken komen in de praktijk niet (meer) voor. 
c. Depot te kwader trouw (art. 4 sub 6 BMW) 
De laatste en niet de minst belangrijke nietigheidsgrond is te vinden in art. 4 
sub 6 BMW en betreft het depot te kwader trouw: in feite een correctief op het 
beginsel dat slechts het eerste depot recht schept. Volgens het Gemeenschap­
pelijk Commentaar dient deze bepaling om misbruiken te voorkomen die uit 
het attributief depotsystecm van art. 3 BMW voort kunnen vloeien; volgens 
Hof Amsterdam 28 maart 1985, B/E 1986 p. 5, Vincistar, zelfs alleen om 'ernstige' 
misbruiken te voorkomen (en zie ook Helbach c.s. a.w. par. 856: 'bescherming 
tegen de bewuste aantasting van andermans reeds rechtmatig gevestigde 
belangen'). De BMW geeft geen uitputtende definitie van wat een depot te 
kwader trouw is, maar geeft wel twee belangrijke voorbeelden van depots te 
kwader trouw 'door wetsduiding'. 
Gebruik van ongcdcponccrde merken (incl. de tekens die als 'collectieve' merken 
worden gebruikt) kan te verklaren zijn uit een gebrek aan bewustzijn bij of onwe­
tendheid van merkgebruikers met de mogelijkheid van merkbescherming (als ge­
volg van uitbreiding van ondernemingsactiviteiten, (meer dan marginale) verande-
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ringen van het mcrkbccld ten gevolg van 'up-grading'). Art. 4 sub 6 BMW is echter 
niet bedoeld om onoplettendheid of onwetendheid te beschermen. Mede om die 
reden moet aan de nodige eisen zijn voldaan, en moet het gedrag aan de deposant 
verwijtbaar zijn, wil het beroep op art. 4 sub 6 BMW slagen. 
Het geval van kwade trouw genoemd onder art. 4 sub 6a beschermt de 
voorgebruiker van een (niet of nog niet gedeponeerd) merk binnen de Benelux. 
Het depot is onder andere te kwader trouw verricht indien het betreft een 
overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten, terwijl de depo­
sant weet (dan wel behoort te weten) van dat voorgebruik. Men vindt hier dus 
toch enige bescherming voor een merk slechts op grond van openlijk gebruik. 
Nodig is dat de voorgebruiker het teken in de periode voorafgaand aan het 
depot te kwader trouw, 'normaal' en 'te goeder trouw7 heeft gebruikt. 
Voor 'normaal gebruik' gelden in beginsel dezelfde criteria als in art. 5 sub 3 BMW, 
zij het dat de ratio die aan deze bepaling ten grondslag ligt (de ruime beschermings-
omvang van het merkrecht) hier niet opgaat, maar veeleer ligt in het stellen van een 
minimum-eis aan de mate van inspanningen en investeringen die de voorgebruiker 
zich heeft getroost. De rechtspraak stelt dan ook aan de intensiteit van het 'voorge­
bruik' niet te hoge eisen (Rb. Haarlem 20 jan. 1987,1ER 1987 p. 34, Intiem; Pres. Rb. 
Haarlem 13 febr. 1987,1ER 1987 p. 38, Salontafel Primo). De verzending van een 
circulaire (Hof Den Haag 6 juni 1984, ΒΙΕ 1985 p. 287, KG 1985 nr. 206, DSD), of de 
overlegging van een partij aan de latere deposant gerichte facturen (Pres. Rb. 
Haarlem 13 febr. 1987, zie hierboven) kan al voldoende zijn. Gebruik van het merk 
op een beurs is in de regel niet voldoende (Rb. Dordrecht 13 febr. 1980, ΒΙΕ 1983 p. 7, 
Surf Sport Magazine); de BMW maakt overigens geen beroep op de zogenaamde 
'tentoonstellingsprioriteit' ex art. 11 VvP mogelijk. 
'Goede trouw7 (net als 'kwade trouv/, in art. 4 sub 6 BMW niet als nationaal-rechtelijk 
begrip te beschouwen!) wordt verondersteld en behoeft slechts betrekking te hebben 
op de relatie voorgebruiker-deposant. Daarbij is van belang of de voorgebruiker bijv. 
wist van een nóg eerder voorgebruik van de deposant (verg. BenGH 21 nov. 1983, 
Cow Brand II, zie hierboven), waarbij het enkele feit dat de deposant een eerder (door 
depot verkregen) recht op cen merk door non-usus heeft laten vervallen (art. 5 sub 
3 BMW, zie infra par. 3.4.3.2) niet voldoende is geacht om aan te nemen dat de 
voorgebruiker te goeder trouw is geworden (verg. Rb. Den Haag 16 mei 1990,1ER 
1990 p. 85, Tri-Ominos). Te kwader trouw mag natuurlijk niet heten (de gangbare 
praktijk van) het depot dat wordt verricht door de eerste gebruiker om tegen de 
latere gebruiker van een conflicterend teken (de inbreukmakcr) op te kunnen treden 
(zie ook Huydecoper, BMM-Award Bulletin 1991 p. 19); de bepaling van art. 12A 
BMW zou dan bovendien zinloos zijn. Overigens kan de voorgebruiker toestemming 
(ook achteraO tot het depot verlenen. 
De voorgpbruiker zal zélf feiten en omstandigheden moeten stellen waaruit de 
bekendheid van de deposant met het voorgebruik moet blijken. Daarbij geld t blijkens 
het Gemeenschappelijk Commentaar bij de BMW 1971 dat men mag uitgaan van 
wat in belanghebbende kringen algemeen bekend is, als er al niet van kan worden 
uitgegaan dat de deposant daadwerkelijk op de hoogte was van het voorgebruik. 
Dit laatste kan voortvloeien uit bijv. sommaties of het verzenden van facturen (Pres. 
Rb. Haarlem 13 febr. 1987, Salontafel Primo, zie hierboven), waarmee natuurlijk 
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'normaal gebruik' nog niet vaststaat. Ook valt te denken aan contractuele betrekkin­
gen (zoals een overeenkomst tot ρ rod uk t- en merkontwikkeling: Pres. Rb. Zwolle 31 
okt. 1983, B1E 1985 p. 340, Haproma metselprofiel, of een distributieovereenkomst: 
Hof Amsterdam 26 nov. 1987, ΒΙΕ 1989 p. 10, Raymond Leduc) of een zekere 
vennootschappelijke verwevenheid (moedermaatschappij probeert merk uit faillis­
sement dochter te houden: Pres. Rb. Zutphcn 3 febr. 1982, ΒΙΕ 1983 p. 5, Avolift; 
directeur van voorgebruiker is tevens aandeelhouder van deposant: Rb. Amsterdam 
5 maart 1986, BJE1987 p. 29, Giant). 
Om uit te maken wanneer het gebruik in belanghebbende kringen algemeen bekend 
is, zal men verschillende factoren in ogenschouw moeten nemen: de gebruikelijke 
actieradius van het type onderneming dat zich op voorgebruik beroept, de informa­
tiestromen binnen de betreffende branche (waarbinnen zich in de regel wel de meest 
belanghebbende kring bevindt), de aard en wijze van het voorgebruik alsmede de 
bekendheid van het merk. Niet uit te sluiten valt dat ook een merk dat slechts op 
regionale schaal wordt gebruikt ('Nijmeegs Marikenbrood') aan de deposant kan 
worden tegengeworpen. Een gemotiveerd verweer van de deposant die zich beroept 
op een gedegen vooronderzoek (in het merkenregister, in handelsregisters, in vakli­
teratuur, bij zijn zakelijke relaties) waaruit niet het bestaan van conflicterende tekens 
voortvloeide, kan een sterke aanwijzing zijn dat in belanghebbende kringen het 
'normaal gebruik' niet algemeen bekend was. De voorgebruikcr moet bovendien 
aantonen dat de kennis van de deposant betrekking had niet alleen op het voorge­
bruik, maar tevens op de aard daarvan; hij moest kunnen weten dat redelijkerwijs 
niet twijfelachtig het voorgebruik betrof een overeenstemmend teken voor (soort)ge-
lijke waren of diensten (Helbach c.s., a.w. par. 859). 
Ook kennis van 'voorgebruik' buiten de Benelux kan onder de omstandigheden 
vermeld in art. 4 sub 6b BMW tot een depot te kwader trouw leiden. Deze nietig-
heidsgrond dateert oorspronkelijk uit de tijd dat merkoverdracht en -licentie (zowel 
onder de Merken wet 1893 als het VvP) nog, op grond van een vermeend gevaar van 
misleiding, verboden waren. De merkhouder die zijn produkten in een derde-land 
wilde afzetten kon ofwel het merk op eigen naam deponeren, ofwel dat overlaten 
aan door hem aangewezen agenten of allecnimporteurs. Een probleem dat zich dan 
met name na het verbreken van zo'n relatie voordeed, was aan wie het (eerst-)gebruik 
(toendertijd voorwaarde voor het ontstaan van het recht) van het merk eigenlijk 
moest worden toegerekend. Sinds 1936 kent het VvP (in art. 6septies) een voorzie­
ning voor het geval het merk zonder toestemming van de buitenlandse merkhouder 
op eigen naam door de agent of allcenvertcgenwoordiger wordt gedeponeerd (verg. 
Bauer, Die Agentenmarke, 1972). 
Aan de oorzaak van de vereiste wetenschap van de deposant worden in art. 4 sub 
6b BMW (nog) strengere eisen gesteld dan art. 4 sub 6a BMW doet. Slechts die 
wetenschap van voorgebruik, voortspruitend uit een relatie ('rechtstreekse betrek­
king', zoals een exclusieve afname- of verkoopovereenkomst) met de voorgebruiker 
komt in aanmerking, en bovendien slechts dat gebruik (van de voorgebruiker) dat 
is voorafgegaan aan het depot (d.i. ter bescherming van de deposant te goeder trouw). 
Het is m.i. niet zo dat de rechtstreekse betrekking per se de verhandeling van de 
produkten met het gewraakte merk moet betreffen. Ruimte voor een beroep op art. 
4 sub 6 BMW voor de buitenlandse voorgebruiker die niet in een rechtstreekse 
betrekking stond of staat tot de deposant die het merk heeft 'geoccupeerd' (terwijl 
dat merk ook niet is een algemeen bekend merk ex art. 4 sub 5 BMW) is er eigenlijk 
niet (op grond van een zekere 'negatieve reflexwcrking': Pres. Rb. Den Haag 9 dec. 
1986, ΒΙΕ 1989 p. 90, Catch-it). 
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Uit het niet-Umitatieve karakter van de onder art. 4 sub 6 BMW gegeven 
voorbeelden van depots te kwader trouw, volgt dat ook voorgebruik van 
bijvoorbeeld andere onderscheidingstekens dan individuele merken tot nietig-
heid kan leiden. Men denke aan voorgebruik van een teken als handelsnaam 
(zie par. 2.7.7.2) of als dienstmerk in de periode vóór 1 jan. 1987 (ná die datum 
geldt art. 4 sub 6a BMW). 
Daar art. 43 Faillisscmentswet de nodige praktische problemen (één-jaarstermijn, 
hoe de nietigheid van de rechtshandeling van depot bij het Benelux Merkenbureau 
in te roepen?) oproept, kan een beroep op art. 4 sub 6 BMW de curator in een 
faillissement nuttige diensten bewijzen, indien in het zicht van het faillissement 
getracht wordt (door de ondernemer privé of door een stroman) het merk uit de 
greep van schuldeisers te houden. Rb. Assen 5 juni 1984 (ΒΙΕ 1986 p. 145) noemt een 
depot dat is verricht met de kennelijke bedoeling te voorkomen dat het merk in een 
failliete boedel zou vallen (en derhalve de crediteuren zou benadelen) een depot te 
kwader trouw. 
Tegen het enkele 'jatten' van een merk (dat nog niet 'normaal' is gebruikt), bijv. in 
de ontwikkelingsfase van een produkt of het merk zelf, kan art. 4 sub 6 BMW een 
kapstok bieden (zo ook Huydccoper, a.w. p. 17), maar bescherming voor zo'n 
prenataal merk heeft de rechtspraak nog niet geboden (Rb. Arnhem 10 sept. 1981, 
ΒΙΕ 1982 p. 213, Merken voor straatstenen; Hof Amsterdam 1 nov. 1984, ΒΙΕ 1985 p. 
371, Het Breiend Schaap). Het BenGH heeft overigens uitdrukkelijk ruimte gelaten 
voor een op het nationale recht gebaseerde onrechtmatige daadsactie, gelegen in het 
zich meester maken van een door een concurrent gevoerd merk, al dan niet met het 
uitsluitend doel om deze concurrent te benadelen (zie ook HR 2 jan. 1987, N] 1987 
nr. 435, Cow Brand III). 
Daar samenloop tussen auteursrecht en merkenrecht, en tussen modellcnrecht en 
merkenrecht niet is uitgesloten (behoudens de bepaling van art. 1 lid 2 BMW), kan 
ook een ouder auteursrecht (op bijv. een vignet, slagzin, logo of etiket) of een ouder 
(door een depot gevestigd) modelrecht (in het Benclux-modcllenregister kan het 
bestaan van oudere rechten op produkt- of verpakkingsvormen worden nagegaan) 
aanleiding zijn voor een beroep op art. 4 sub 6 BMW. Art. 4 lid 4c van de richtlijn 
noemt zelfs expliciet deze (weliswaar facultatieve) nietighcidsgrond, zie par. 4.4.6. 
Ook (en wellicht meer voor de hand liggend) is mogelijk dat de auteurs- of model-
rechthebbende op de inbreukcritcria van de Auteurswet of BTMW een beroep zal 
doen teneinde gebruik van het merk tegen te kunnen gaan. 
Een moeilijke kwestie ter zake van art. 4 sub 6 BMW tenslotte is nog deze. Stel, 
onderneming X beschikt al jaren over (gedeponeerde en zeer) 'sterke' merk­
rechten voor geluids- en beeldapparatuur. Onderneming Y deponeert in 1988 
(en gebruikt vervolgens) een met het merk van X overeenstemmend merk voor 
kleding. X gaat (in 1989) haar merk, voor promotionele doeleinden, eveneens 
gebruiken op (en deponeren voor) kleding. Is het depot van Y nu (alsnog) te 
kwader trouw? En zo neen, is dan het kledingdcpot van X te kwader trouw 
verricht? 
Art. 14B lid 1 jo. art. 3, 2e lid BMW is voor wat betreft het depot van Y niet van 
toepassing (immers, geen gelijksoortige waren of diensten). Dat is een sterke reden 
om ook art. 4 sub 6 BMW niet toepasselijk te achten, met name als het depot van Y 
voorafgaat aan het gebruik van X van het merk voor kleding. Maar wat nu als het 
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gebruik van het merk door X voor kleding, voor promotionele doeleinden, wél was 
voorafgegaan aan het depot door Y? Is dat 'normaal gebruik' van het merk door X? 
Niet volgens Rb. Amsterdam 8 nov. 1989,1ER 1990 p. 59 (Matchline) en Rb. Amster-
dam 26 juni 1985, ΒΙΕ 1990 p. 43 (Lego). 
De kwestie kan zich ook in een iets andere gedaante voordoen. Zou uit het niet-li-
mitatieve karakter van art. 4 sub 6 BMW kunnen voortvloeien dat een beroep op 
gebruik van een merk voor ongelijksoortige waren of diensten voldoende is om 
kwade trouw aan te nemen? Of, anders gezegd, moet een depot zoals hierboven 
bedoeld door Y verricht als te kwader trouw gelden omdat het merkrecht van X zich 
zo ver uitstrekt dat het meebrengt dat gebruik door Y van een overeenstemmend 
merk voor ongelijksoortige waren op grond van art. 13A-1-2 BMW verboden kan 
worden? Zo ver reikt art. 13A-1-2 BMW in ieder geval wèl; Hof Amsterdam 28 febr. 
1991 (TER 1991 p. 65: paardevoer en rijzadels) meent dat ook in geval van ongelijk-
soortige waren sprake kan zijn van een welbewuste aantasting van de belangen van 
een voorgebruiker. Bedoelt het Hof hiermee te bereiken dat de 'registersituatie' met 
de 'verbodssituatie' overeenstemt? Dat streven volgt ook uit het voorstel tot wijzi-
ging (uitbreiding) van art. 3 lid 2 BMW (zie hierboven, par. 3.4.2.3. De vraag is ook 
of het merkrecht van Y niet reeds op grond van art. 5 sub 3 jo. 14C BMW vervalt 
gezien de grote kans dat, indien Y het teken daadwerkelijk gaat gebruiken, hij het 
gevaar loopt met een (geslaagde) inbreukactie te worden geconfronteerd (Rb. Rot-
terdam 3 sept. 1989, ÌER 1990 p. Ill, Matchline). 
3.4.3 Vervalgronden 
3.4.3.1 Inleiding 
Art. 14C BMW tenslotte fungeert als sluitstuk op het 'schoonmaakmechanisme' 
door te bepalen dat iedere belanghebbende het verval van het merkrecht kan 
inroepen in de gevallen vermeld in art. 5 sub 3 en 4 BMW. 
Art. 5 BMW kent nog een aantal gronden waardoor het merkrecht vervalt, maar 
daarbij behoeft de rechter niet de doorhaling van het depot uit te spreken. Het betreft 
hier de vrijwillige doorhaling (door de deposant) en het verlopen van de geldig-
heidsduur van de inschrijving, zowel in Benclux-verband als in internationaal 
verband. De 'internationale' deposant kan ook expliciet afstand doen van de Bene-
luxbescherming en kan tevens zijn recht verliezen indien binnen bepaalde tijd aan 
het depot in het land van oorsprong de geldigheid ontvalt. 
3.4.3.2 Normaal gebruik (art. 5 sub 3 BMW) 
Uit art. 5 sub 3 BMW blijkt opnieuw dat gebruik van het merk in het systeem 
van de BMW niet zonder betekenis is. Gebruik is namelijk voorwaarde voor 
behoud van het merkrecht. Daartoe moet de deposant of diens licentiehouder 
enig normaal gebruik van het merk maken. Volgens BenGH 27 jan. 1981, B1E 
1981 p. 151, N/1981 nr. 333 (Winston/ Whiston) is ook gebruik door degene die 
in naam van de merk- of licentiehouder optreedt, gebruik in de zin van art. 5 
sub 3 BMW. 
In het algemeen dient men het teken 'normaal' te gebruiken, dat wil zeggen met het 
doel voor de gemerkte waren of diensten een afzet te verwerven. Gebruik van het 
merk voor artikelen als promotionele activiteit ten behoeve van de eigenlijk door het 
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merk te onderscheiden waren of diensten is in het algemeen niet als zo'n gebruik te 
beschouwen (verg. Rb. Amsterdam 26 juni 1985, ΒΙΕ 1990 p. 43, Lego; Rb. Amsterdam 
8 nov. 1989,1ER 1990 p. 59, Matchlinc). Bij de toepassing van art. 5 sub 3 BMW kan 
het verschil uitmaken of er sprake is (onder andere) van waren- of dienstmerken (zie 
infra par. 7.6), van woord- of beeldmerken etc. 
De ratio achter de cis van art. 5 sub 3 BMW is dat de vergaande bescherming die de 
BMW aan de merkhouder toekent, slechts gerechtvaardigd is indien het teken ook 
daadwerkelijk wordt gebezigd om de waren en diensten van een onderneming te 
onderscheiden (BenGH 27 jan. 1981, Winston/Whiston, zie hierboven, bevestigd in 
BenGH 18 nov. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 282, Ν] 1989 nr. 299, KIM). Van belang zullen zijn 
de omstandigheden van het geval, zoals de grootte van de onderneming, gerelateerd 
aan de omvang van het merkgebruik en de aard van de geproduceerde waren of 
verrichte diensten. Indirect kan de hiervoor bedoelde eis ten gevolge hebben het 
voorkomen van verstopping van het merkenregister, die kan ontstaan door de zoge­
naamde 'voorraads'- en 'defensieve' merken. 
Voor de aparte problemen in verband met exporlmerlxn (merken die uitsluitend 
worden gebruikt voor waren, bestemd voor buiten de Benelux of diensten, die 
slechts buiten de Benelux worden aangeboden of verricht), zie Steinhauser, ΒΙΕ 1983 
p. 348. Zie echter ook art. 10 richtlijn 89/104 (en infra par. 4.4.12). Het enkele feit van 
een slechts selectief gerichte distributie (bijv. via exclusieve verkooppunten, of via 
belastingvrije winkels) is geen reden om geen 'normaal' gebruik aan te nemen (zie 
ook Mak/Molijn/Van Kaam, a.w. p. 78, en Rb. Den Haag 27 febr. 1991,1ER 1991 p. 
68, Swatch/Switch). 
Van de licentiehouder of degene die in naam van de merkhouder het merk gebruikt 
dient te worden onderscheiden degene die op grond van een toestemmingsoerklaring 
een merk of teken mag (blijven) gebruiken dat overeenstemt met (en inbreuk maakt 
op) het merk van de merkhouder. In dergelijke gevallen word t geen gebruik gemaakt 
van het merk van de merkhouder (verg. Hof Amsterdam 22 nov. 1978, te vinden bij 
HR 11 jan. 1980, N] 1981 nr. 332, Winston/Whiston). Een dergelijke verklaring kan 
voortvloeien uit bijv. een schikking of afbakeningsovereenkomst. 
De houder kan verval van het merkrecht voorkomen door binnen 3 jaar na het depot 
het merk normaal te gebruiken; in de periode na het depot en het 'eerste normaal 
gebruik' mag de merkhouder niet langer dan 5 opeenvolgende jaren verzuimen van 
zijn merk normaal gebruik te maken. Ten aanzien van de bewijslast is de rechter vrij; 
in de huidige versie van de BMW wordt daar nog aan toegevoegd: tenzij het betreft 
bewijs van gebruik of niet-gebruik in de periode die ligt meer dan 6 jaar voorafgaand 
aan de dagvaarding. Over díe periode dient niet-gebruik aangetoond te worden door 
degene die er zich op beroept (anders, vanwege het, na de eerste sommatie lange 
stilzitten van de merkhouder die tegen inbreuk opkwam, en omdat het een vermeend 
niet-gebruik van een niet-gedeponeerd merk betrof, Rb. Amsterdam 18 febr. 1987, 
BÏE 1988 p. 226, Esprit). Deze toevoeging zal verdwijnen met aanvaarding van het 
Ontwerp-Protocol inzake wijziging van de BMW. 
Het optreden tegen inbreuken is niet gelijk te stellen met gebruik van het merk, net 
zo min als het niet in rechte betwisten van inbreuken gelijk staat aan niet-gebruik 
(verg. BenGH 23 dec. 1985, Drie strepen-motief, zie hierboven); dit laatste kan 
anderszins gevolgen hebben voor de geldigheid van het merkrecht, zie hieronder bij 
de verwording tot soortnaam. Indien de merkhouder er toe overgaat het merk iets te 
wijzigen (bijvoorbeeld uit stilistische of trendmatige motieven) loopt hij eveneens 
de kans zijn rechtte verliezen. Dezezogcnaamde'up-grading' kan in feite totgebruik 
van een ander merk leiden (Hof Amsterdam 11 december 1986, ΒΙΕ 1987 p. 258, 
Q8/Q). 
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Een geldige reden voor niet-normaal gebruik kan verval van het recht voorko­
men, maar wordt niet snel aangenomen. Het zou in de praktijk kunnen gaan 
om handelsverboden. Het moet dan in het algemeen betreffen factoren die 
buiten het normale ondememersrisico liggen (veranderende modetrends be­
horen blijkens het Winston/Whiston-arrest, zie hierboven, zeker tot dat risico) 
en waardoor van de merk- of zijn licentiehouder in redelijkheid niet meer 
gevergd kan worden dat zij het merk gebruiken. 
Daaronder valt niet het vrijwillig beperken van merkgebruik bijv. in verband met 
onderhandelingen of het voorkomen van verwarring met een ander merk (verg. 
BenGH 18 nov. 1988, KIM, zie hierboven, en in het vervolg daarop HR 5 jan. 1990, 
ΒΙΕ 1990 p. 72, NJ1990 nr. 728). 
3.4.3.3 Verwording tot soortnaam (art. 5 sub 4 BMW) 
Eerder is gesteld dat het onderscheidend vermogen van een merk geen statisch 
gegeven is, maar juist in de loop der jaren kan toenemen of verminderen. De 
wet voorziet in art. 5 sub 4 BMW in een geval waarin het teken ongeschikt is 
geworden om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, 
namelijk door verwording tot soortnaam. 
Verg. Wichers Hocth, a.w. p. 77; Martens, ΒΙΕ 1985 p. 213 e.V.. 
Een woord wordt gebruikt als soortnaam indien het gebezigd wordt voor produkten 
van verschillende herkomst of diensten verricht door meerdere dienstverleners, 
zonder dat acht wordt geslagen op de vraag van wie de waren afkomstig zijn of door 
wie de diensten zijn verricht (verg. Hof Den Bosch 3 april 1985, NJ 1985 nr. 895, 
Toeback; Hof Amsterdam 16 juni 1988,1ER 1988 p. 90, HOFAM). 
Met verval van het merkrecht wordt echter de houder pas bedreigd indien hij aan 
de verwording heeft bijgedragen, met name indien hij tegen mis- en gebruik van het 
merk niet op passende wijze heeft gereageerd (zoals de Sony Corporation wél 
consequent ageert tegen ongeautoriseerd gebruik van het woord 'Walkman': Pres. 
Rb. Haarlem 3 aug. 1990,1ER 1990 p. 114, My First Sony). Voor de merkhouder kan 
ook zeer nadelig zijn dat hij zelf het merk als soortnaam heeft gebruikt. Wichers 
Hoeth (a.w. p. 116) meent dat indien het verwordingsproces hem niet is toe te 
rekenen, maar het teken toch onderscheidend vermogen mist omdat het is geworden 
tot de gebruikelijke benaming in de gangbare taal, een beroep kan worden gedaan 
op art. 14A lid 1 a BMW (kennelijk in deze zin Hof Amsterdam 16 juni 1988, HOFAM, 
zie hierboven, en Rb. Den Bosch 4 aug. 1989, N/1990 nr. 601, Minoxidil bekrachtigd 
door Hof Den Bosch 22 mei 1990, ΒΙΕ 1991, p.214). Enigszins andersoordeelt Verkade 
(in zijn annotatie bij HR 1 juli 1982, ΒΙΕ 1983 p. 130, Hema/Adidas), die wijst op het 
limitatieve karakter van de nietighcids- en vervalgronden. De laatste opteert boven­
dien voor de uitleg dat ook niet-woordmerken (strepen op sportkleding, afbeeldin­
gen) onderscheidend vermogen kunnen verliezen, met als gevolg verval van het 
recht indien de merkhouder aan dat verlies van onderscheidend vermogen heeft 
bijgedragen (zie ook Martens, ΒΙΕ 1985 p. 215). Holbach es. (a.w. par. 805 e.v.) 
beroepen zich echter op de tekst van de wet en de bedoeling van de wetgever. Het 
adagium 'eens merk, altijd merk' blijft volgens hen voor deze tekens onverkort 
gelden, met een uitzondering in art. 5 sub 4 BMW (zie ook Hof Amsterdam 12 juli 
1990,1ER 1990 p. 109, Kringloop-merk, en met dit oordeel instemmend: Gielen, in 
zijn noot onder dit arrest). Wèl zou het voor de houder van een merk dat buiten diens 
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toedoen tot soortnaam is geworden, onmogelijk zijn om op grond van art. 13A BMW 
op te treden tegen gebruik van zijn teken als soortnaam (in tegenstelling tot gebruik 
als merk), zie Helbach c.s. par. 806. 
Aanvaarding van het Ontwerp-Protocol tot wijziging van de BMW als gevolg 
van de richtlijn 89/104 zal een nieuwe vervalgrond met zich brengen, te weten 
gebruik van een merk dat, in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is 
ingeschreven, het publiek kan misleiden (zie infra par. 4.4.14). 
3.44 Deelnemen; belanghebbende 
De art. 4, 5 en 14 BMW laten nog wel een aantal vragen open, waarop hier 
slechts kort wordt gewezen. De art. 14A en 14B BMW stellen in bepaalde 
gevallen de eis dat een derde aan het geding (daadwerkelijk, verg. Van 
Oven/Löwensteync.s.,fl.t/;. p. 146) deelneemt bij een beroep op een nietigheids-
grond. Het nationaal procesrecht van de Bcneluxstaten waar het geding zich 
afspeelt, zal hiervoor ruimte moeten scheppen. Die ruimte is, voor wat betreft 
het Nederlandse procesrecht te vinden in de art. 285 e.v. Rv (over voeging en 
tussenkomst: verg. onder meer BenGH 1 juni 1978, ΒΙΕ 1979 p. 3, NJ 1978, nr. 
480, Mimosept Lady; Rb. Dordrecht 4 april 1984, ΒΙΕ 1985 p.58. Нота; Burger­
lijke Rechtsvordering 1-611 aant. 3). 
In het algemeen wordt wel aangenomen, mede omdat het Nederlandse procesrecht 
(in ieder geval tot de invoering van art. 12a Rv, in verband met de inwerkingtreding 
van de boeken 3,5 en 6 NBW) niet de zogenaamde gedwongen deelneming kent, dat 
de derde de vrijheid heeft om daadwerkelijk in het geding te verschijnen en dat niet 
reeds kan worden volstaan met een behoorlijke oproeping waarna de derde zelfs 
verstek kan laten gaan (Helbach c.s., a.w. par. 844; Hof Amsterdam 14 juni 1979, ΒΙΕ 
1980 p. 56, Parisienne; Rb. Dordrecht 4 april 1984, zie hierboven). Zonder een 
daadwerkelijke verschijning zijn er weinig waarborgen dat redelijkerwijs kan wor­
den achterhaald of de aanspraak van de derde niet op een 'schijnrecht' berust. Deze 
redenering geldt ook voor derden die door het depot in een persoonlijk recht 
(wanprestatie) of een uit het vennootschapsrecht voortvloeiende aanspraak zijn 
geschonden. Overigens kan een algemeen beroep op het bestaan van aanspraken 
van (niet aan het geding deelnemende) derden ook wel worden verstaan als een 
beroep op het ontbreken van onderscheidend vermogen van een teken (Rb. Amhem 
13 juli 1989,1ER 1989 p. 94, Shampooflcssen). 
Ook ten aanzien van het begrip belanghebbende in art. 14 BMW bestaat nog geen 
volstrekte duidelijkheid; de bevoegdheid nietigheid of verval (al dan niet zelfstan­
dig) in te roepen, komt immers niet aan een ieder toe. De gedaagde die in een 
procedure wegens merkinbreuk (eventueel als eiser in reconventie) zich op een 
nietigheid- of vervalgrond met belrekking tot het 'aanvallende merk' beroept, zal 
m.i. echter wel steeds als belanghebbende moeten worden aangemerkt. 
Om nietigheid of verval in te roepen is in de regel voldoende dat aan de voorwaarden 
van de art. 1,3,4,5 en 14 BMW is voldaan. Dit sluit echter niet uit dat in voorkomende 
gevallen aan de hoedanigheid van 'belanghebbende' in de zin van art. 14C BMW 
wat kan mankeren. Diens verval-actie mag immers, gelet op de bijzondere omstan-
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dighcdcn van het geval, in zijn verhouding tot de deposant niet (in de termen van 
het BenGH 18 nov. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 282, NJ 1989 nr. 299, KIM) onbehoorlijk zijn, 
althans (in de termen van de HR 5 jan. 1990, ΒΙΕ 1990 p. 72, Ν] 1990 nr. 728, het 
verwijzingsarrest) geen misbruik van zijn bevoegdheid opleveren. Wat er zij van de 
precieze inhoud van die begrippen, vast staat dat daaraan zwaardere eisen worden 
gesteld dan aan de in ons recht bekendc(re) maatstaf van de goede trouw, daar een 
andere interpretatie rechtsongelijkheid ten gevolge zou kunnen hebben (zie annota-
tor Verkade in zijn noot in de NJ onder dit arrest). 
3.5 Inhoud van het merkrecht; inbreukcriteria 
3.5.1 Inleiding 
Na op de betekenis van het merkdepot voor het merk(en)recht te zijn inge­
gaan, is het nodig te weten wat de merkhouder eigenlijk met zijn recht 'kan'. 
Art. 13A BMW geeft een omschrijving van de beschermingsomvang die zijn 
teken geniet. Art. 13A lid 1 BMW valt uiteen in twee categorieën van hande-
lingen. 
In de eerste plaats kan de merkhouder zich verzetten tegen gebruik van zijn merk 
of van een overeenstemmend teken voor waren of diensten gelijk of soortgelijk aan 
die waarvoor zijn merk is ingeschreven (en waarvoor het merkrecht nog bestaat). 
Het gaat hier om de kern van het merkrecht, de klassieke bescherming van het merk 
voorzover dat werkt tegen aantasting van het merk als onderscheidingsmiddel 
(Helbach c.s., a.w. par. 945). Het bepaalde in art. 13A-1-2 BMW geeft evenwel aan 
dat merkrecht in de Benelux een veel wijdere strekking heeft, aangezien het verbods-
recht zich kan uitstrekken tot 'elk ander gebruik van het merk dat wordt verricht in 
het economisch verkeer'. Daarmee is impliciet ruimte geschapen voor bescherming 
tegen inbreuk (profiteren, aanhaken, verwateren) op 'moderne' functies van het 
merk als drager van 'goodwill' of 'garantie-aanduiding' (verg. Van Oven/Löwen-
steyn c.s. Handebrecht/mededingingsrecht p. 108). Vereist is dan wel dat door het 
gebruik schade is te duchten voor de merkhouder en dat degene die wordt 'beschul-
digd' van merkinbreuk, zich niet kan beroepen op een geldige reden voor dat gebruik. 
Ik wijs reeds nu op de wijzigingen van de BMW die de richtlijn 89/104 zal veroor-
zaken; daarover meer in deze paragraaf en infra par. 4.4.7. 
3.5.2 Art 13A-1-1; Gebruik van het merk of een overeenstemmend teken 
Wat wordt nu verstaan onder gebruik in art. 13A BMW? In hoeverre is er 
bovendien verschil tussen 'elk gebruik' van art. 13A-1-1 BMW en het 'elk ander 
gebruik' in art. 13A-1-2 BMW? De ontwikkelingen in de jurisprudentie geven 
wel een vergaande aanwijzing maar zijn nog steeds in gang. 
Een vervoersonderneming transporteerde gemerkte waren. De houder van een met 
dat warenmerk overeenstemmend merk maakte bezwaren tegen dat vervoer en 
beschouwde het als merkinbreuk. Het BcnGH besliste uiteindelijk dat de vervoerder 
in casu geen gebruik maakt van het merk aangezien gebruik in de zin van art. 13A 
immers slechts zou betreffen het 'zich bedienen van een merk of teken met betrek-
king tot en ter bevordering van de afzet van de eigen handehwaar of diensten, dan 
wel ter aanduiding van de eigen onderneming (BenGH 29 juni 1982, B1E1982 p. 227, 
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Ν] 1982 nr. 624, Nicmeijcr/Hagens). Op andere gronden dan merkinbreuk had 
volgens Wichers Hoeth (in zijn noot bij dit arrest in de Ν/) de vervoerder eventueel 
wèl onrechtmatig kunnen handelen. 
Het BenGH maakte in het Niemeijer/Hagens-arrcst geen onderscheid tussen ge-
bruik in de zin van art. 13A-1-1 resp. art. 13A-1-2. Helbach (in de 7e druk) meende 
dat gezien het feit dat het BcnGH onder andere sprak van 'zich bedienen van het 
teken in verband met diensten of ter aanduiding van een onderneming', de definitie 
gesplitst kon worden en dat men onder gebruik in de zin van art. 13A-1-1 kon 
verstaan 'zich bedienen van het merk (of een overeenstemmend teken) met betrek-
king tot de eigen waren' (a.w. par. 742). Al het andere gebruik (in de zin van art. 
13A-1-2), waaronder men behalve bijv. vergelijkende reclame (immers niet met 
betrekking tot de agen waar) of refererende reclame, en ook het gebruik van 
diensimerken (in de situatie vóór 1 jan. 1987) en handelsnamen kon vatten, zou men 
dienen te omschrijven als het 'zich bedienen van het merk of overeenstemmend 
teken ter bevordering van de afzet van de eigen waar of diensten dan wel ter 
aanduiding van de eigen onderneming'. Aldus werd geëist een band tussen dat 
'andere' gebruik en de eigen afzet van een produkt, dienst of onderneming van 
degene die van merkinbreuk werd beticht. Daarmee zou een te ver gaande toepas-
sing van art. 13A-1-2 worden voorkomen (Wichcrs Hoeth in zijn noot bij het 
Niemeijer/Hagcns-arrest in de NJ). 
Een fabrikant vermeldde in zijn eigen reclamekrant dat een van hem afkomstige 
warensoort was behandeld met een bepaald chemisch middel, waarvan de merk-
naam werd genoemd. De fabrikant van dat chemische produkt verzette zich vervol-
gens tegen wat volgens hem merkinbreuk was. Het BenGH meende dat het noemen 
van het merk in dit geval niet als 'gebruik ter bevordering van de afzet van de eigen 
waar' (BenGH 2 febr. 1983, ВІЕ1984 p. 18, NJ 1983 nr. 450, Superox). Aldus werd art. 
13A-1-2 op dit geval toepasselijk (of er in casu 'schade' voorde merkhouder zou zijn, 
of een 'geldige reden' voor dat gebruik, werd door het BenGH open gelaten). 
Helbach c.s. leiden hieruit (en uit BenGH 7 nov. 1988, Omnisport, zie hieronder) af 
dat art. 13A-1-1 alleen bedoeld was voor gevallen waarin het merk wordt gebruikt 
voor waren als middel ter onderscheiding naar herkomst (a.w. par. 956). 
Een volgende uitspraak van het BenGH over 'gebruik' in de zin van art. 13A-1-1 en 
art. 13 A-l-2 betrof een arts die een recept uitschreef voor een patiënt en in dat recept 
voorschreef een type geneesmiddel dat hij aanduidde met een bepaalde merknaam 
waaronder een fabrikant dat geneesmiddel op de markt bracht, onder toevoeging 
dat de apotheker ook een gelijkwaardig geneesmiddel van dat type mocht uitreiken 
(zelfs bij voorkeur) aan de patiënt. 
Nadat het BenGH zich over dit geval had gebogen was de uitkomst dat art. 13A-1-1 
ziet op het geval dat iemand zich bedient van het merk of teken tnet betrekking tot de 
eigen waar (BcnGH 9 juli 1984, B/E 1985p.59, N/1985 nr. 101, AA 1985 p. 29, Tanderil; 
zie ook Hof Leeuwarden 20 febr. 1991,1ER 1991 p. 37, Timoptol). Het BenGH heeft 
deze regel nog iets duidelijker verwoord in het arrest van 7 nov. 1988 (B/E 1989 p. 
181, Nf 1989, 300, Omnisport; zie ook Helbach, Noten bij noten p. 95 e.V.). Voor 
toepasselijkheid van art. 13A-1-1 is vereist dat degene die zich met betrekking tot 
zijn eigen waren van dat merk of teken bedient, dat op zodanige wijze doet, dat voor 
het publiek duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door hem 
of haar verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dat gebruik van 
die van anderen wordt onderscheiden (zie ook par. 2.7.4). Daarbij heeft het BenGH 
dus ook (naast de strekking van het gebruik of de bedoeling van de gebruiker) 
betekenis toegekend aan de indruk die door het gebruik van het teken op het in 
aanmerking komende publiek wordt gemaakt (BenGH 23 dec. 1985, ΒΙΕ 1986 p. 208, 
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NJ1986 nr. 258,1ER 1986 p. 13, Drie-strcpcn-motieD. Zie voor deze kwestie ook HR 
15 maart 1991, RixíWl991 nr. 80 (Valeo/Automotive Products), waarin aan de orde 
is of onder art. 13A-1-1 BMW ook valt gebruik van een ingeslagen merk op een door 
een derde bewerkt produkt, terwijl op het produkt tevens duidelijk wordt aangege-
ven dát het gaat om een 'bewerkt' produkt (onder meer door vermelding van het 
merk van die derden): over deze kwestie zijn prejudiciële vragen gesteld. Gebruik 
van een teken als type-aanduiding wordt in voorkomende gevallen ook gezien als 
gebruik van een teken ter onderscheiding van waren (Hof Arnhem 4 okt. 1988, ΒΙΕ 
1990 p. 13,3-D Polarsoft). 
Het begrip 'elk ander gebruik' van art. 13A-1-2 werd uiterst ruim uitgelegd als het 
'zich bedienen van een merk of teken in het economisch verkeer'. Met die woorden 
werd (expliciet) teruggekomen op de eerdere beperking die het BenGH in de voren­
genoemde arresten over de transportondernemingen en de vermelding in de recla­
mekrant had aangenomen. 
'Gebruik in het economisch verkeer' hield volgens 's Hofs nieuwe opvatting 
onder andere in gebruik dat plaatsvindt 'in het kader van een bedrijf, een 
beroep of enige andere niet in de particuliere sfeer en met een ander dan een 
uitsluitend wetenschappelijk doel verrichte activiteit waarmee economisch 
voordeel wordt beoogd'. 
Wat valt wel niet onder deze ruime definitie? Gebruik van het merk of teken voor 
ongelijksoortige waren of diensten valt hier zeker onder, maar ook het gebruik niet 
voor waren of diensten, bijv. als handelsnaam of andersoortige ondernemingsaan­
duiding (onder het 'oude' dienstmerkenregime viel het gebruik van het merk of een 
overeenstemmend teken voor soortgelijke d iensten natuurlijk ook onder art. 13 A-l -2 
BMW, zie infra par. 6.4.4). Ook kan men denken aan vermelden van het merk in 
(informatieve) perspublikatics, refererende reclame of, indien daarin het merk van 
de ander wordt genoemd, vergelijkende reclame (verg. Pres. Rb. Den Haag 25 nov. 
1976, BÍE1977 p. 135, Batco/Nicmeijer; Hof Amsterdam 12 jan. 1978, ΒΙΕ 1978 p. 242, 
Laurens/Reynolds). Aanbieden, verkopen, leveren, in voorraad hebben van ge­
merkte waar: ook dan is er telkens sprake van gebruik van het merk voor waren 
(voor zover het althans om economisch of juridisch gesproken eigen waren gaat). De 
enkele bemiddeling bij verkoop, zonder dat er op facturen of in andere schriftelijke 
stukken het merk voorkomt, en zonder dat de 'bemiddelaar' het Benelux-territoir 
betreedt, maar waarbij partijen zich wel bewust zijn van het feit dat het produkt 
gemerkt is, kan ook als gebruik worden bestempeld, maar valt moeilijk als gebruik 
voor eigen waren te zien (verg. Pres. Rb. Arnhem 12 april 1990, 1ER 1990 p. 66, 
Namaak-Reebokschocnen). Op de gebruikskwestie zal in par. 3.7.5 (uitputting) nog 
iets nader worden ingegaan. 
3.5.3 Vervolg art. 13A-1-1 BMW; overeenstemming 
Zoals gesteld vormt art. 13 A-l -1 BMW de kem van het merkrecht en een beroep 
daarop past in de bescherming van de klassieke functie van het merk. De 
grenzen van toepassing liggen, naast het vereiste van het 'gebruik', tevens waar 
niet meer van een overeenstemmend teken (of, zoals in de volgende paragraaf aan 
de orde zal komen, van soortgelijkheid van waren of diensten) kan worden 
gesproken. 
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Het merkrecht houdt niet alleen in dat tegengegaan kan worden het gebruik van 
tekens die een volstrekte gelijkenis vertonen met het gedeponeerde merk Ook indien 
er sprake is van een 'zekere' gelijkenis behoort de merkhouder te kunnen optreden. 
De plaatsing van de overeenstemmingsfactor ter nadere bepaling van merkinbreuk 
stond onder het regime van de Merkenwet 1893 in verband met het criterium van 
verwarringsgevaar. Op basis van de Merkenwet 1893 kon de merkgerechtigde zich 
verzetten tegen gebruik van tekens die dusdanig met zijn merk overeenstemden dat 
gevaar voor directe of indirecte verwarring viel te vrezen. Onder de BMW is de 
merkhouder bevoegd zich ook te verzetten tegen inbreukmakend gebruik indien 
zich geen verwarring voordoet, maar wel op andere wijze de waarde van zijn merk 
kan worden geschaad; ook los van verwarringsgevaar kan overeenstemming wor­
den aangenomen (anders nog: A-G Krings in zijn conclusie voor BenGH 20 mei 1983, 
Union, zie hieronder; zie voor deze ontwikkeling in wetgeving en rechtspraak: 
Gerbrandy, Noten bij noten p. 37 e.V.). 
Het BenGH oordeelde in zijn uitspraak van 20 mei 1983 (ΒΙΕ 1984 p. 137, Ν] 
1984 nr. 72, Union) dat van overeenstemming sprake is indien iemand die 
geconfronteerd wordt met de tekens, een assoaatief verband veronderstelt door 
de (auditieve, visuele of begripsmatige) gelijkenis (in deze zin al eerder: Mar­
tens, ΒΙΕ 1971 p. 202). In deze uitspraak komt tevens naar voren dat de mate 
van onderscheidend vermogen van een merk het oordeel omtrent overeen­
stemming beïnvloedt. Daarmee werd een verband gelegd met een eerdere 
uitspraak waarin het BenGH uitmaakte dat een zwak merk weliswaar voldoen-
de onderscheidend vermogen heeft om als merk te fungeren, maar dat dan een 
grotere gelijkenis is vereist alvorens men overeenstemming kan aannemen 
(BenGH 5 okt. 1982, ΒΙΕ 1983 p. 63, Ν] 1984 nr. 71, Juicy Fruit). 
De kwestie van de overeenstemming komt in vrijwel elk merkengeschil naar voren; 
zij verdient daarom ruime aandacht. Het Juicy/Juicy Fruit-arrest en het Union-arrest 
en de daarin gegeven 'riedels' geven tesamen enige handzame aanknopingspunten 
indien moet worden bepaald of er sprake is van zo'n associaties opwekkende 
gelijkenis. Maar hoezeer ook de criteria nauwkeurig kunnen worden aangegeven, 
de omstandigheden van het geval zullen bij de 'invulling' van die criteria een 
belangrijke rol blijven spelen. 
De overeenstemmings-maatstaf valt te ontleden in enige 'regels', alle voorzien van 
nuanceringen en toevoegingen. Ik zal hieronder trachten die regels weer te geven, 
geïllustreerd met enige sprekende voorbeelden uit de rechtspraak. Zulke regels 
(maar dan anders) zijn ook al eens door Wichers Hoeth (a.w. p. 96) en Helbach 
(Memorandum en Toelichting op het Memorandum, lezingenbundel Stichting Het Merk-
artikel 1989) opgesteld. 
Regel 1: 
In een merkengeschil staan in de regel een merk en een (al dan niet tevens als 
merk gebruikt) teken 'tegenover elkaar'. Uitgangspunt is dat het recht waarop 
de merkhouder zich beroept, wordt afgeleid van de wijze waarop deze diens 
merk heeft gedeponeerd. Het depot is dus niet alleen van belang als constitutieve 
ontstaanseis voor het merkrecht, als ontvankelijkhcidseis in geding maar ook 
voor de afbakening van de beschermingsomvang. 
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Regel 2: 
Voor een inbreukactie ex art. 13A BMW is slechts de feitelijke wijze van gebruik 
van het teken door gedaagde van belang. Die hoeft immers niet gelijk te zijn 
aan de wijze waarop dat teken (eventueel) door gedaagde als merk is gedepo-
neerd. Voor een nietigheids- of vervalactie is vanzelfsprekend wèl het depot 
uitgangspunt. 
Verg. BenGH 1 juni 1978, ΒΙΕ 1979 p. 5, Ν] 1978, nr. 480: Het door gedaagde gebruikte 
merk 'Mimosept LADY' (met de nadruk kortom op 'LADY') stemt wèl, maar het 
door gedaagde gedeponeerde merk 'Mimosept Lady' stemt niet overeen met de door 
eiseres gedeponeerde merken 'Lady7 en 'Lady Luxe'. Het depot bepaalt dus of een 
bijzonder lettertype, een bijzondere uitmonstcring van het merk, een bepaalde 
kleurstelling, de gehele opmaak van een etiket etc. voorwerp van merkbescherming 
kan zijn. Ondanks deze hoofdregel is het volgens de Hoge Raad echter niet geoor-
loofd om bij de vergelijking van merk en teken bepaalde, ook niet-onderscheidende 
elementen 'weg te denken', zelfs als die elementen niet door het depot 'gedekt' 
worden (HR 2 maart 1990, ΒΙΕ 1990 p. 199, NJ 1991 nr. 142, 1ER 1990 p. 64, 
Droste/Tjoklat). 
Deze nuancering is volgens Helbach in zijn noot bij dit arrest in ΒΙΕ conform het 
criterium van het Union-arrest daar immers bij de bepaling van overeenstemming 
gelet moet worden op alle omstandigheden van het geval. Dit betekent dat de 
bijdrage die deze elementen aan het geheel van merk en teken geven, in de overeen-
stemmingsvraag mag worden verdisconteerd. Instemmend ook Spoor (a.w. p. 51), 
die er op wijst dat een strikt toegepaste depoteis tot reeksen van depots voor allerlei 
uitvoeringsvarianten van het merk moet leiden, en Mak/Molijn/Van Kaam, a.w. p. 
28. Kritisch over het arrest Brinkhof (ΒΙΕ 1991 p. 3, die het 'wegdenk'-verbod wel in 
overeenstemming acht met de formule van het Union-arrest maar in strijd met de 
art. 3 en 12 BMW) en Verkade (in zijn noot in de NJ bij dit arrest, die in dit verband 
ook wijst op het Prince-arrcst van het BenGH, zie supra par. 3.3.2, dat immers een 
direct optreden zelfs op basis van een spoeddepot voor een uitvoeringsvariant 
onmiddellijk mogelijk maakt. 
Regel 3; 
Merk en teken moeten elk in hun geheel en in onderling verband worden 
vergeleken. Niet of zwak onderscheidende delen mogen niet uit de vergelijking 
worden geëcarteerd (maar meer onderscheidende delen kunnen wel naar rato 
zwaarder in die vergelijking meewegen). 
Deze regel heeft in het bijzonder betekenis voor beeld- en vormmerken. Het komt 
bij toepassing met name aan totaalindrukken (Pres. Rb. Breda 18 jan. 1991,1ER 1991 
p. 40, Sanex/Sanicur; Hof Amsterdam 12 juli 1990, ¡ER 1990 p. 109, Kringloop; Rb. 
Haarlem 15 nov. 1988, ΒΙΕ 1990 p. 197, Safari/Congo; Pres. Rb. Haarlem 19 nov. 1985, 
ΒΙΕ 1990 p. 74, Cheese Crispics; en voor een woordmcrken-voorbeeld: Hof Amster­
dam 8 dec. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 253, Interview/Marktview). Deze maatstaf leidt er in 
de praktijk toe dat de rechter als het ware de 'plussen' en de 'minnen' tegenover 
elkaar zet: de wel en niet overeenstemmende punten. Toch is dit niet altijd de juiste 
methode. De vraag is immers of het kopende publiek ook zo te werk gaat. Is het niet 
eerder een min of meer vaag herinneringsbeeld dat bij de consument achterblijft en 
dat beeld, niet of nauwelijks beïnvloed door dctailpunten, mogelijk de associaties 
opwekt? In hoge mate zal de bepaling van de overeenstemming afhankelijk zijn (en 
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blijven) van de 'publicksindruk' (zie Wichers Hocth in zijn annotatie bij HR 3 fcbr. 
1984, NJ 1984 nr. 385, Teratrix/Atrix). Verg. over het nut van opinie-onderzoeken: 
Helbach, Een Goede Procesorde p. 289 e.v. 
Regel 4: 
Associatieve gelijkenis in auditieve, visuele of begripsmatige zin is voldoende 
om overeenstemming in de zin van de BMW aan te nemen; niet nodig is dat de 
gelijkenis in al deze drie opzichten bestaat. 
Als praktisch, en ook wel logisch, handvat staat voorop dat bij aroorimerken het 
auditieve aspect op de voorgrond treedt, en bij beeMmerken het visuele aspect. Bij 
woordmerken kan dat dus neerkomen op het 'tellen van de overeenstemmende 
letters', wat echter niet mag geschieden zonder acht te slaan op een mogelijke 
(afwezigheid van een) klankassociatie, of begripsmatige associatie etc. Ook geld t dat 
hoe korter het woord, of de woorden- of lettercombinatie is, des te eerder een kleine 
afwijking al voldoende kan zijn om geen gelijkenis meer te hebben. Bij gecombineer­
de woord/beeldmerken, met name voor 'in het oog lopende' produkten (zoals 
toonbank- en massaproduktie-artikelen) kan het visuele het auditieve aspect snel 
overheersen (Pres. Rb. Haarlem 22 juli 1987, ΒΙΕ 1987 p. 328,1ER 1987 p. 97, Tjolk/-
Choq). Niet uitgesloten is echter dat juist bij dergelijke merken het (afwijkende) 
woorddeel het (gelijkende) bcclddcel overheerst (Hof Amsterdam 4 jan. 1990, ΒΙΕ 
1990 p. 314, ¡ER 1990 p. 36, Spa- en Sourcy-ctikettcn; Pres. Rb. Den Haag 7 nov. 1989, 
1ER 1990 p. 15, Silk Cut/Dunhill), maar men hoede zich voor generaliseringen. Men 
kan er evenwel van uit gaan dat een gelijkenis in een bepaald aspect kan worden 
geneutraliseerd (weggenomen) door een groot verschil in een ander aspect (verg. 
Pres. Rb. Haarlem 17 nov. 1989, ΒΙΕ 1990 p. 321, Bouquet/Banquet: een model-von­
nis!). 
Let wel, het moet wel steeds om associaties door gelijkenis (tussen merk en teken) 
gaan. Niet het feit dat het publiek altijd wel een link legt met het produkt van de 
marktleider, is voldoende voor cen merkenrechtelijk relevante associatie. Buiten het 
bereik van de associatiemaatstaf dienen ook te blijven de gevallen waarin de begrips­
matige gelijkenis wordt gegeven door het gebruik van min of meer 'vrije' (dat wil 
zeggen: niet-monopolisecrbare) elementen in merk en teken (zie Hof Amsterdam 7 
jan. 1988,1ER 1988 p. 26, You & Me/Hij: het enkele feit dat de merken van partijen 
uit voornaamwoorden bestaan, brengt nog geen vervolgbare begripsmatige gelijkenis 
mee). Lees ook de korte, maar krachtig-kritische noot van Verkade onder Pres. Rb. 
Den Bosch 21 juli 1987, ΒΙΕ 1990 p. 42 (Untech/TechLAN). 
Regel 5: 
Als zéér algemene (en dito elastieke) regel wordt geleerd dat bij het hanteren 
van de overeenstemmingscriteria meer dient te worden gelet op de punten van 
gelijkenis dan op de punten van verschil. Indien echter de punten van verschil 
de punten van overeenstemming overheersen, dan mag geen overeenstem-
ming worden aangenomen (verg. HR 11 april 1980, ΒΙΕ 1982 p. 71, NJ 1980 nr. 
412, Bailey/Heetman). 
Hoyng meent dat men in zaken waarin verpakkings- en beeldmerken worden 
vergeleken, de punten van overeenstemming aanzienlijk zwaarder dienen te wegen 
dan de punten van verschil (Bescherming(somvang) anno 1989 p. 28). Dit zou worden 
gerechtvaardigd door het feit dat bij dergelijke merken het vage en niet-gcdctailleer-
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de herinneringsbeeld een nog grotere rol speelt dan bij andersoortige merken. Ik 
verwijs naar die bijlage in dit boek, waarin uitspraken met betrekking tot de over-
eenstcmmingsvraag, onder andere ten aanzien van verpakkingsmerken, zijn opge-
nomen. 
Regel 6: 
Het onderscheidend vermogen van het merk kan een essentiële rol spelen bij de 
bepaling van overeenstemming. Het BenGH heeft immers uitgemaakt dat er 
een verband bestaat tussen het onderscheidend vermogen van een merk en zijn 
beschermingsomvang. 
Bij de bepaling van overeenstemming heeft het BenGH in het Union-arrest er op 
gewezen dat bij de bepaling van Overeenstemming' mede gelet moet worden op 'de 
bijzondere omstandigheden van het geval en met name de onderscheidende kracht 
van het merk'. Deze bijzondere omstandigheden kunnen in een gegeven geval een 
meer dan ondergeschikte, en zelfs een doorslaggevende betekenis hebben bij het 
aannemen of juist afwijzen van 'overeenstemming'. 
In het Juicy /Juicy Fruit-arrest heeft het BenGH twee redenen ten grondslag gelegd 
aan de vaststelling van het verband tussen het onderscheidend vermogen van een 
merk en zijn beschermingsomvang. Allereerst werd gesteld dat een merk met een 
gering onderscheidend vermogen (een 'zwak' merk) zijn onderscheidingsfunctie 
minder goed uitoefent (dan een merk met voel onderscheidend vermogen, een 'sterk' 
merk), en dus minder spoedig door het gebruik van een ander teken in de herinne-
ring van het publiek zal worden teruggeroepen. Of dat daadwerkelijk zo is, mag 
intussen betwijfeld worden (zie de annotatie van Wichers Hoeth bij dit arrest, NJ 
1984 nr. 71). De consequentie is dat een teken een grotere gelijkenis moet vertonen 
met een zwak merk dan met een sterk merk wil van overeenstemming sprake zijn. 
Even belangrijk is echter dat het Hof als tweede reden noemt dat 'het belang van 
concurrenten van de merkhouder (-) om ter aanduiding van dezelfde hoedanigheid 
van hun soortgelijke waren datzelfde woord of diezelfde woorden te kunnen gebrui-
ken, niet behoort te worden achtergesteld bij dat van de merkhouder'. Dit betekent 
dat het verwijzende, refererende en/of beschrijvende karakter van een (woord-maar 
ook een beeld-)mcrk (of teken) tot op zekere hoogte wordt beschermd. Er bestaat een 
legitiem en erkend belang om een dergelijk merk of teken te (blijven) gebruiken (Hof 
Den Haag 15 mei 1985, ΒΙΕ 1987 p. 65, Pizza Quick (Saus)/Quick Pizza (Spread); 
Hof Arnhem 4 nov. 1985, ΒΙΕ 1987 p. 8: Elegance/Rodier de Paris, elegance de 
l'optique; Hof Amsterdam 1 juni 1989, ΒΙΕ 1990 p. 169, Speurpuzzcls/Speurplezier; 
en een lelijke uitglijder van hetzelfde Hof, 13 nov. 1986,1ER 1987 p. 28 (Choba/Cho-
ca); minstens op het randje: Hof Den Bosch 11 juli 1989, ΒΙΕ 1990 p. 319, Nr. 1 Software 
overeenstemmend met First Software). Dat belang geldt evenzeer voor gebruikelijke 
of gangbare merkdelen (Pres. Rb. Groningen 17 juli 1984, ΒΙΕ 1984 p. 420, Jobtork/Job; 
Hof Amsterdam 13 april 1984, ΒΙΕ 1986 p. 23, (Subaru) Mini Jumbo/Mini; Rb. Utrecht 
2 mei 1990,1ER 1990 p. 88, Piero Erbacei/ Biracri). 
Deze categorie is wel te onderscheiden van die gevallen waarin het in geding zijnde 
merk (eerder) door een andere omstandigheid dan een verwijzend, refererend en/of 
beschrijvend karakter onderscheidend vermogen mist (verg. Hof Amsterdam 11 dec. 
1986, ΒΙΕ 1987 p. 258,1ER 1986 p. 121, NJ 1987 nr. 854, Q/Q8, nl. in casu het 'intrin­
sieke' gebrek aan onderscheidingskracht van een enkele letter). 
Onvermijdelijk is dan ook de gevolgtrekking dat, ook als het merk van eiser niet zo'n 
verwijzend, refererend en/of beschrijvend karakter heeft, het feit dat (de wijze 
waarop) de gedaagde een teken gebruikt dat weer wél een dergelijk karakter heeft, 
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het aannemen van overeenstemming in de weg kan staan. Een voorbeeld: de houder 
van het merk Boefje (voor desserts) kan níet gebruik van het teken Toefje (voor flessen 
spuitslagroom) verhinderen. Onjuist dus: Rb. Rotterdam 4 april 1986, ΒΙΕ 1990 p. 
175: inbreuk op het merk 'Billies' voor luiers door slagzin 'Beter voor baby's bilktjek. 
Juister Hof Arnhem, 29 maart 1988, BÍE 1989 p. 125: het teken 'Advanced' (als 
bijvoeglijk naamwoord) is een in de computerwereld gebruikelijk geworden aandui-
ding en is dus toegestaan, maar het teken 'Advance' is wèl inbreukmakend; en zie 
ook Pres. Rb. Haarlem 10 april 1987, ΒΙΕ 1987 p. 219, ÏER1987 p. 75, Homburg/(Mag-
gi) Homeburger, voor vleesprodukten, en Pres. Rb. Haarlem 3 febr. 1987, ΒΙΕ 1988 
p. 10, IER 1987 p. 36 (Aqua Fresh/Prodent Gel, blauw-wit is gebruikelijke combinatie 
op tandpasta-verpakking) 
Regel 7: 
Tot de omstandigheden van het geval behoren ook (naast die van de onder­
scheidende kracht van het merk) andere, niet uitputtend op te sommen, facto­
ren. Hieronder worden enkele van die factoren, telkens met enige 'voorbeel­
dige' rechtspraak begeleid, opgesomd. 
- bekendheid van het merk: Hoewel bekendheid niet zonder meer gelijk staat aan 
'sterkte' van het merk, zullen associaties met een bekend merk eerder kunnen 
ontstaan dan met een onbekend merk. Bovendien mag niet worden vergeten dat 
de onderscheidingskracht van een merk door inburgering kan worden vergroot. 
Onjuist (in verband met het Union-criterium): Rb. Rotterdam 18 aug. 1981, B1E1984 
p. 143: geen overeenstemming tussen merk 'Sepalux' (gedeponeerd voor schei­
dingswanden) en teken 'Ispalux' (gebruikt voor hekken en kozijnen), vanwege 
bekendheid van het merk (maar het oordeel werd mede gegrond op de deskundig­
heid van het publiek, zie ook hieronder; onder de Merkenwet 1893 kon dergelijke 
rechtspraak nog opgaan). 
- de samenstelling van het publiek: De deskundigheid van de afnemers bepaalt of men 
een andere dan de normale en gebruikelijke 'oplettendheid' van het publiek mag 
verwachten. Van een deskundiger publiek verwacht men dat het sneller de ver­
schillen tussen merk en teken gewaar wordt (Hof Arnhem 24 nov. 1980, B1E 1981 
p. 311, Montekwik; Pres. Rb. Haarlem 10 nov. 1976, ΒΙΕ 1977 p. 231, Pharbil/Phar-
bita: apothekers en artsen vormen zo'n deskundig publiek). 
- de aard van het produkt: Het feit dat de produkten bijzonder weinig verwantschap 
vertonen, of dat partijen bij het in verkeer brengen en verder verhandelen van 
verschillende distributiekanalen gebruik maken (zie Hof Arnhem 2 april 1986, ΒΙΕ 
1989 p. 75, Pickwick/PickPack), speelt ook mec in de vraag of er een kans op 
associatie bestaat; het omgekeerde geval, dus volstrekte identiciteit tussen produk­
ten, mag echter op zich zelf niet voldoende aanleiding zijn om associaties (in bijv. 
een situatie met een sterke marktleider, met wiens produkten bijkans automatisch 
associaties bestaan) aan te nemen (zie ook de tekst van het Union-arrest: 'dusdanige 
gelijkenis'). Het kan wel degelijk een 'bijzondere omstandigheid' zijn die tot het 
aannemen van overeenstemming leidt: verg. Pres. Rb. Haarlem 3 aug. 1990,1ER 
1990 p. 114 (My First Sony: nabootsingen ex art. 13 Auteurswet); Hof Amsterdam 
10 juli 1986, ΒΙΕ 1987 p. 116 (Royal Garden Star). 
- verschillende doelgroepen: Nodig is wel dat er bij iemand die realiter met merk en 
teken wordt geconfronteerd, associaties kunnen ontstaan. In het vermoedelijk 
hypothetische geval dat er in het geheel geen overlapping in de doelgroepen 
bestaat, kunnen er ook geen associaties ontstaan. 
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- verbroten relaties: een in het verleden bestaande band tussen merkhouder en 
tekengebruiker kan in de ogen van het publiek bijdragen aan de gelijkenis, zie Pres. 
Rb. Den Bosch 16 jan. 1986, ΒΙΕ 1986 p. 344 (Hallington en Hamilton/Rollington: 
bewerken van oud-cliënten). 
- niet door het depot gedekte bijzonderheden: blijkens HR 2 maart 1990, Droste/Tjoklat, 
zie hierboven, mogen niet door het merkdepot gedekte bijzonderheden (een 
constante uitvoering in bepaalde kleuren, een bepaalde plaats van het merk op 
bijv. een etiket) niet worden 'weggedacht'; ik verwijs naar regel 2 voor de daarover 
ontstane discussie. 
Van overeenstemming is ook sprake in het geval dat de merkhouder verschil-
lende depots heeft verricht voor merken waarin telkens eenzelfde (kenmer-
kend) bestanddeel terugkeert, naast wisselende andere bestanddelen, en de 
merkhouder wordt geconfronteerd met gebruik van een teken waarin juist ook 
dat kenmerkende bestanddeel voorkomt (maar met een overigens afwijkende 
toevoeging). 
Het betreft hier het zogenaamde 'seriemerk-argument'. Toch mag men hier niet te 
snel een immer geldende regel uit afleiden. Ook het telkens weerkerende bestand-
deel, suffixof prefix, al dan niet in combinatie met de toevoeging, zal over iets 'eigens' 
moeten beschikken (verg. Hof Den Bosch 23 mei 1989, ΒΙΕ 1990 p. 137, ¡ER 1989 p. 
92, McDonalds/McMussel; Pres. Rb. Amsterdam 15 dec. 1988, ΒΙΕ 1991 p. 38,1ER 
1989 p. 64, Ocean-merkcn). In het merkenrecht doet zich als zodanig kennelijk niet 
de uit het siermodellenrecht bekende 'tangwerking' voor (dat wil zeggen: de model­
deposant geeft zélf al aan, door het verrichten van depots voor modellen die 
onderling niet veel verschillen, dat hij die onderling weinig verschillende modellen 
slechts door afzonderlijke depots beschermd acht; verg. Verkade, Bescherming Uiter-
lijk van Produkten, p. par. 41); BenGH 29 juni 1987, ΒΙΕ 1988 p. 125, NJ 1988, 147, 
Biotex/Bio Marc Zeepcentrale). 
In één geval heeft de wet voorzien in een 'dwingende' associatie, namelijk waar 
het betreft de vertaling van het woordmerk (of tenminste het uit woorden 
bestaande deel van het merk) in de andere nationale of streektalen van de 
Benelux (verg. art. 13C BMW). 
Dit betekent niet dat het merkrecht zich over die vertalingen uitstrekt (met als gevolg 
dat ook gebruik van met die vertaling overeenstemmende tekens inbreukmakend 
zou zijn); wèl dat de merkhouder, indien aan de overige vereisten van art. 13A BMW 
wordt voldaan, zich kan verzetten tegen gebruik van zo'n vertaling die van rechts-
wege overeenstemmend wordt geacht. Volgens het BenGH (26 juni 1989, ΒΙΕ 1989 
p. 256, Ν] 1989 nr. 836, Isover/Iso-glass) dient deze bepaling restrictief uitgelegd te 
worden, wat m.i. niet uitsluit dat van een merk meer dan één vertaling mogelijk is. 
3.5.4 Vervolg art. 13A-1-1 BMW; soortgelijkheid tussen waren 
De volgende grens waarmee de merkhouder rekening dient te houden indien 
hij zich beroept op art. 13A-1-1 BMW is die van de soortgelijkheid. De kwestie 
van soortgelijkheid tussen diensten en waren onderling komt in hoofdstuk 7 
aan de orde; hier wordt slechts ingegaan op owrensoortgelijkheid. 
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Onder het regime van de BMW wordt het merkrecht slechts verkregen voor die 
waren waar het merk voor is gedeponeerd. Daartoe staat de registrerende instantie 
een classificatie ter beschikking (op basis van de Waren- en dienstcnclassificatieover-
eenkomst van Nice, Trb. 1978,60), die echter slechts administratieve betekenis heeft. 
Art. 13B BMW vermeldt echter uitdrukkelijk dat deze rangschikking geen gevolgen 
heeft voor de beoordeling van de soortgelijkheid. 
Een definitie van gelijksoortigheid is moeilijk te geven, daar met zovele feiten 
rekening kan worden (of moet worden) gehouden. Gaat het bijv. om dezelfde 
tak van handel of industrie; worden de waren vervaardigd in dezelfde fabriek of 
verkocht in dezelfde winkels (overigens hoeft het aanbod of de verspreiding van 
goederen slechts in een eigen winkelketen en niet daarbuiten, het aannemen van 
gelijksoortigheid niet in de weg te staan); door welk publiek zijn ze aangeschaft 
of voor wie bestemd (een doorsnee consumentcnpubliek of een ter zake des-
kundig en zeer oplettend publiek) en met welk gebrufädoel aangeschaft? Vol-
gens Helbach c.s. moet men van geval tot geval nagaan of tussen de waren in 
kwestie zodanige punten van verwantschap bestaan, dat met inachtneming van 
de bestaande капае^еЬги^п te verwachten valt, dat het in aanmerking komen­
de publiek aan die waren {ongeacht de daarvoor gevoerde merken) dezelfde herkomst 
zal toekennen {a.w. par. 987). Verg. voor een toepassing van dat criterium: Rb. 
Arnhem 24 juni 1982, B/E 1984 p. 51, Permacol/Permacel). 
Waar soortgelijkhcid soms moeilijk is vast te stellen, maakt de rechter, die grond 
aanwezig acht voor een verbod, het zich soms 'gemakkelijk' door het gevraagde 
verbod op basis van art. 13A-1-2 BMW toe te wijzen (Hof Den Haag 11 sept. 1985, 
ΒΙΕ 1986 p. 244, KG 195 nr. 342, C-Pol/Cetol). Een toch schadelijk bevonden 'soort-
verwantschap' leidt dan tot het oordeel dat 'schade' in de zin van art. 13A-1-2 BMW 
aannemelijk is (verg. Hof Amsterdam 29 mei 1986, ΒΙΕ 1986 p. 304, Medinomi: 
ergonomische keukens en medische apparatuur; Pres. Rb. Haarlem 27 febr. 1986,1ER 
1986 p. 37, You: kleding en tijdschriften voor meisjes in dezelfde leeftijdscategorie; 
HR 13 jan. 1984, ΒΙΕ 1984 p. 257, N] 1984 nr. 398, Pour Vous Madame: pantykousen 
enerzijds en tijdschriften betrekking hebbend op verkoop van parfumeriën en 
cosmetischeartikelen anderzijds); verg. echter Hof Amsterdam 22 mei 1980, B/E 1981 
p. 324, Jeep. 
3.5.5 Ar i 13A-1-2 BMW; mogelijkheid van schade en geldige reden 
Art. 13A-1-2 BMW geeft, als gezegd, aan het merkrecht een wijdere strekking 
dan slechts bescherming van het merk als onderscheidingsmiddel voor waren 
of diensten. De handelingen die door dit artikel als merkinbreuk worden 
bestempeld, zijn onder het regime van de Merkenwet 1893 zelden als zodanig 
beoordeeld. Ook in het buitenland is een zo vergaande bescherming van 
merken via de merfcenwetgeving ongebruikelijk. Voor toepasselijkheid van art. 
13A-1-2 gelden intussen een tweetal nadere voorwaarden. 
In het Gemeenschappelijk Commentaar wordt bevestigd dat art. 13A BMW het 
merkrecht een grotere draagwijdte geeft dan vóór 1971 volgens de nationale wetten 
het geval was. Art. 13A-1-1 bekrachtigt de bescherming die de 'oude' merken wet-
geving aan een merkhouder verleende; art. 13A-1-2 geeft hem bovendien de moge-
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lijkheid op te treden tegen ieder ander gebruik, dat hem schade toebrengt, onder 
voorwaanle evenwel dat dit gebruik plaats heeft in het economisch verkeer en 
zonder geldige reden. 
Wat onder 'elk ander gebruik' moet worden verstaan, is in het bovenstaande aan de 
orde gekomen. Door de uitleg die het BcnGH aan dit begrip in het Tanderil-arrest 
(zie hierboven) heeft gegeven, valt daaraan weinig zelfstandige betekenis meer toe 
te kennen. De enige beperking die aan dit 'gebruik' wordt gegeven, ligt in een andere 
voorwaarde voor toepasselijkheid van art. 13A-1-2: het gebruik dient in het econo-
misch verkeer plaats te vinden. Daaronder verstaat het BenGH, eveneens in het 
Tanderil-arrest, elke activiteit in de bedrijfsmatige, beroepsmatige of anderszins niet 
in de particuliere sfeer en met een ander dan een wetenschappelijk doel verrichte 
activiteit, maar ook deze opsomming is niet eens uitputtend. 
Als mogelijke schaáemodaliteiten aanvaardt het BenGH de in par. 2.7.4 reeds ge-
noemde vormen (met voorbeelden waarin gebuik van een handelsmam dergelijke 
schade kan veroorzaken): afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een merk, 
de mogelijkheid van verwarringsgevaar, het op onbehoorlijke wijze profiteren van 
de bekendheid van een merk, het verlies aan exclusiviteit van een merk en het verlies 
aan kooplustopwekkend vermogen van een merk (verg. BcnGH 1 maart 1975, ΒΙΕ 
1975 p. 183, Ν/1975 nr. 472, AAe 1977 p. 664, Clareijn/Klarein). Het BenGH lijkt in 
het Clareijn/Klarein-arrest (met een beroep op de wetsgeschiedenis) te suggereren 
dat het schadebegrip in art. 13A-1-2 'neutraal' dient te worden opgevat, dat wil 
zeggen elke vorm van nadeel die de merkhouder lijdt ten gevolge van andersmans 
merkgebruik, merkinbreuk meebrengt behoudens een geldige reden. Dat lijkt ook 
wetssystematisch een juiste interpretatie. Toch meen ik dat die bepaling niet zo 
behoeft te worden opgevat, ook niet in het licht van bovengenoemde uitspraak 
(waarin immers ter illustratie van het feit dat schade in de zin van art. 13 A-l-2 BMW 
niet slechts behoeft te bestaan in het onbehoorlijk profiteren van de bekendheid van 
het merk, de aantasting van de onderscheidende kracht van het merk en het 
voorkomen van verwarringsgevaar, nog enkele schademodaliteiten worden opge­
somd), en evenmin in het licht van BenGH 22 mei 1985, B/E 1986 p. 231, N/1985 nr. 
770,1ER 1985 p. 70, Lux/Lux-talc. Niet uitgesloten is immers dat zich vormen van 
schade voordoen waarvan het onrechtmatig karakter niet zonder meer gegeven is; 
dit volgt immers ook uit het beginsel dat door enkele concurrentie toegebracht 
nadeel niet onrechtmatig is (vgl. in deze zin: Hof Den Haag 20 december 1990, JFR 
1991, p.89, Mercedes-service). Indien men slechts een 'geldige reden' kan aanvoeren 
als verweer, wordt dan dit beginsel niet verkracht? Het begrip 'geldige reden' 
fungeert veeleer als disculpatic voor 'onrechtmatige' schade. 
Voldoende is in ieder geval de mogelijkheid van berokkening van (de hierboven 
bedoelde) schade; niet nodig is dat wordt vastgesteld of door een handeling daad­
werkelijk schade is berokkend of in de toekomst schade zal worden berokkend 
(Helbach c.s., a.w. par. 993). Die mogelijkheid is m.i. afwezig indien weliswaar de 
termijn waarbinnen ex art. 5 sub 3 BMW het merk 'normaal' dient te worden 
gebruikt, nog niet is verstreken, maar onaannemelijk is dat het merk nog voor afloop 
van die termijn 'normaal' zal worden gebruikt. 
Omstreden was de vraag in hoeverre, naast toetsing aan de kwestie van de 
'geldige reden' bij de toets of aan de merkhouder schade kan worden toege­
bracht nog ruimte is voor een belangenafweging. Sinds BcnGH 22 mei 1985, 
Lux/Lux-talc, staat vast dat voor een dergelijke afweging ex art. 13A-1-2 BMW 
geen plaats is (behoudens gevallen van rechtsverwcrking of misbruik van 
recht). 
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Toch kan m.i., in kort geding, nog met vrucht een beroep worden gedaan op de 
vergaande strekking van de gevorderde voorzieningen in relatie tot de grootte van de 
schade voor de inbrcukmakcr; maatregelen in kort geding behoren toch niet hun 
voorlopig karakter geheel te verliezen (Pres. Rb. Arnhem 29 april 1988, ΒΙΕ 1989 p. 
157, Quick-sportschoenen; verg. ook Pres. Rb. Arnhem 5 maart 1991, rolnr. 1991/90, 
IPC, nog niet gepubliceerd: ondanks toepasselijkheid art. 13A-1-2 BMW na belangen­
afweging geen toewijzing van de vordering tot verbod van merkgebruik, met name 
vanwege eerder tussen partijen overeengekomen gedoogregeling omtrent merkge­
bruik door gedaagde, en de te verwachten grote schade voor gedaagde bij toewijzing). 
De rechter behoeft niet vast te stellen dat en op welke wijze verwacht kan worden 
dat de kans op schade zich verwezenlijkt (HR 13 jan. 1984, ΒΙΕ 1984 p. 257, NJ 
1984 nr. 398, Pour Vous Madame); m.i. wèl dat die kans bestaat. 
De rechter stelt de kans op schade vast door omstandigheden in aanmerking te 
nemen die de conclusie rechtvaardigen dat bijv. het kooplustopwekkend vermogen 
van het merk af kan nemen of dat de exclusiviteit van het merk aangetast kan 
worden. Men mag er echter niet van uit gaan dat gebruik van een overeenstemmend 
teken in het economisch verkeer altijd schade oplevert resp. inbreuk op het merk-
recht betekent (Hof Amsterdam 22 mei 1980, B/E 1981 p. 324, Jeep). 
In het geval dat gebruik van het merk of een overeenstemmend teken in het 
economisch verkeer plaatsvindt en er tevens kans op schade bestaat, kan 
slechts het bestaan van een geldige reden de onrechtmatigheid aan dat gebruik 
ontnemen. Van een geldige reden is, volgens BenGH 1 maart 1975, Cla-
eryn/Klarein, onder andere sprake indien er voor de gebruiker van het merk 
of teken, ondanks de kans op schade voor de merkhouder, een dusdanige 
noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken dat hem die schade niet toegere-
kend kan worden. 
Vooropgesteld moet worden dat het BenGH zijn interpretatie van het begrip 'geldige 
reden' gaf in een geschil tussen twee overeenstemmende merken gedeponeerd voor 
ongelijksoortige waren (op deze beperking wijst ook Ebbink, BMM-bulletin maart 
1990 p. 8). In ieder geval werd zo'n noodzaak door Hof Den Haag 9 jan. 1987 niet 
aangenomen voor een arts die op een aan de apotheker gericht recept vermeldt dat 
deze ook een aan het merkartikel X gelijkwaardig geneesmiddel aan de patiënt mag 
afleveren (verg. HR 20 jan. 1989, ΒΙΕ 1989 p. 212, Ν] 1989 nr. 375, TanderU II: zo'n 
noodzaak kan bovendien volgens de HR niet voortvloeien uit een enkele afweging 
van belangen). 
Een dergelijke noodzaak kan bestaan bij het noemen van het merk in woordenboeken 
of encyclopedieën (vooropgesteld dat dit geen gebruik met een 'uitsluitend weten-
schappelijk doel' is), vergelijkende warenonderzoeken (indien een min of meer 
objectieve publieks-voorlichting het doel is) of bij de verhandeling van tweedehands 
artikelen, onderdelen of de reparatie van produktcn waarbij vermelden van het merk 
in de eerste plaats een informatieve functie heeft. Wij komen hier in het spanningsveld 
dat ligt tussen de twee polen 'exclusieve rechten' en 'informatievrijheid'. Daarbij is de 
grens tussen informatieve en wervende informatie op zijn zachtst gezegd onduidelijk; 
wellicht moet worden aanvaard dat beide begrippen elkaar enigszins overlappen. 
In de merkenrcehtspraak is tamelijk nauwkeurig uitgemaakt wat nog wel en wat niet 
meer informatief mag heten ter zake van aanduidingen die wijzen op een bepaal- de 
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hoedanigheid van de merkgebruiker in relatie tot het gemerkte produkt, een bijzon-
dere aanbieding of bekwaamheid, een bijzondere voorraad, een kenmerkende eigen-
schap. Voorop gesteld moet worden dat men in het economisch verkeer op zich 
bekendheid moet kunnen geven aan de wijze van bedrijfsuitoefening. Het belang dat 
daarmee gemoeid is, moet worden gezien als een meer dan redelijk belang (verg. 
Verkade, Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid p. 42). Zolang maar 
niet de indruk wordt gewekt dat men behoort tot een voor het in het verkeer brengen, 
onderhouden en repararen van merkartikelen (zoals auto's, computers, huishoude-
lijke apparaten etc.) ingestelde officiële 'dealer-organisatie', is merkvermelding, bin-
nen enge grenzen, toegestaan. Verscheidene malen is uitgemaakt dat het gebruik van 
de term 'X-specialist' of 'Gespecialiseerd in X' (waarbij X staat voor een bekend merk) 
zo'n pretentie impliceert (Rb. Amhem 8 maart 1984, ΒΙΕ 1986 p. 84, Renault-specia-
listen; Pres. Rb. Haarlem 20 dec. 1983, ΒΙΕ 1986 p. 87, KG 1984 nr. 20, BMW-specialisten; 
Hof Amsterdam 14 dec. 1984, ΒΙΕ 1985 p. 360, Caterpillar; Hof Den Haag 5 febr. 1986, 
ΒΙΕ 1987 p. 222, 'Gespecialiseerd in Mercedes'; Pres. Rb. Utrecht 7 juli 1987, ΒΙΕ 1990 
p. 141, 'Renaultcentrum). Gebruik van een beeldmerk kan al extra snel zo'n pretentie 
meebrengen (Pres. Rb. Haarlem 12 juni 1987, ΒΙΕ 1987 p. 307, Gardisette). Het 
Ontwerp-Protocol voorziet ook in een expliciete uitzondering op het merkrecht, 
indien het merk wordt gebruikt wanneer dit nodig is om de bestemming van een 
waar, met name als accessoire of onderdeel aan te geven (verg. ook infra par. 4.4.7). 
Veiliger (en m.i. door de rechter ook toelaatbaar te achten) is het merk zodanig aan 
te wenden dat het wervende karakter van het merkgebruik achterblijft bij het 
zakelijke of informatieve karakter van een merkvermelding (verg. Hof Amsterdam 
22 dec. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 228, Mercedes Benz/Motormeyer); men dient er met name 
voor te waken dat de merkvermelding typografisch op een voetstuk komt te staan, 
en dus niet als blikvanger wordt gebruikt (Rb. Amhem 24 jan. 1991, rolnr. 1990/935, 
Mercedes Bcnz/Zegam Zevenaar, nog niet gepubliceerd; ruimhartiger: Hof Den 
Haag 20 dec. 1990, IFR1991 p. 89, Mercedes-service). Bij deze afweging zal de rechter 
een (marginaal toe te passen) proportionaliteitsbeginsel mogen toepassen. Daarbij 
mag m.i. niet doorslaggevend zijn dat de vermelding van een merkteken, zelfs 
temidden van enige 'feitelijke' mededelingen ('occasions', 'reparatie', 'leasing' etc.) 
een inherent blikvangende betekenis heeft. 
Twijfelachtig is of er een 'noodzaak' bestaat tot het noemen van andermans merk in 
meer of minder vergelijkende reclame (verg. Pres. Rb. Breda 21 okt. 1988, ΒΙΕ 1990 p. 
15, Durex/Classic). Een geldige reden bestaat zelfs niet als het gaat om een zuivere 
prijsvergelijking in vcrgclijkingslijsten met gebruikmaking van merknamen: Pres. 
Rb. Arnhem 6 april 1988,1ER 1989 p. 34, Sikkens/Chcmie-Gro, bekrachtigd door 
Hof Arnhem 5 sept. 1989, ΒΙΕ 1991 p. 41). Ik zou ervoor willen pleiten dat zodra de 
vergelijking voldoet aan de 'strenge' normen die de vergeleken concurrcnt moeten 
beschermen tegen onwaarheid, misleiding, afbreken en aanhaken (zie HR 29 maart 
1985, ΒΙΕ 1985 p. 307, Ν} 1986 nr. 591, Pokon/Substral), en dus geoorloofd is, ook 
voor het noemen van de (merk)naam van de concurrcnt een geldige reden moet 
worden aangenomen. Zolang echter de rechtspraak nog aanneemt dat dergelijke 
merkvermcldingcn overbodig zijn, zal hoogstens een wettelijk initiatief (nationaal, 
Benelux of EEG), casu quo een beroep op art. 10 EVRM (zie hieronder) een uitweg 
bieden (Kaufmann, ΒΙΕ 1990, p. 188). Verg. de discussie omtrent het Voorontwerp 
van de Europese Commissie voor een richtlijn inzake vergelijkende reclame (die in 
het algemeen toelaatbaar moet worden, zij het onder allerlei strenge voorwaarden): 
V.d. Kooij, ΒΙΕ 1991 p. 70, en Kaufmann, ΒΙΕ 1991 p. 71. 
Het gebruik van een lettergreep ter aanduiding van de eigen nationaliteit ('Lux') is niet 
als zo'n geldige reden aangemerkt (BcnGH 22 mei 1985, Lux/Lux-talc, zie supra p. 86). 
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Een geldige reden kan, opnieuw volgens BenGH 1 maart 1975, Claeryn/Klarein, 
ook bestaan in een eigen recht van de gebruiker, met welk recht werd gedoeld op een 
recht voortvloeiend uit een mcrkdepot. Men kan daarbij met name denken aan een 
eigen (ouder) merkrecht op niet-soortgelijke waren of diensten (dit arrest schept 
overigens ook ruimte voor een jonger merkrecht als geldige reden). 
Een beroep op prioriteit voor een merkrecht op soortgelijke diensten werd vóór 1 
jan. 1987 eveneens onder art. 13A-1-2 BMW gebracht. 
Een ander, waarschijnlijk niet veel voorkomend, geval van een beroep op een geldige 
reden in de vorm van een jonger merkrecht deed zich voor in Pres. Rb. Arnhem 28 
okt. 1988 (Michelin voor autobanden, resp. bestek, rolnr. 584/88, nog niet gepubli-
ceerd). Volgens het BcnGH in het Clarcyn/Klarein-arrest kan de derde-depothouder 
op zijn merkrecht een beroep doen indien op het moment dat de derde zijn depot 
verrichtte, niet te voorzien viel dat het gebruik van het gedeponeerde teken voor die 
waren aan de merkhouder schade zou toebrengen; in het hierboven genoemde 
Michelin-geval werd deze uitzonderingsgrond aangenomen. De bijzondere omstan-
digheden van het geval (het merkdepot van gedaagde dateerde van net vóór het, 
voor het merkenrecht 'baanbrekende' Clarcyn/Klarein-arrest; de eiseres had wel 
heel lang 'stilgezeten' terwijl de omvang van de schade kennelijk zo gering was dat 
eerdere actie niet nodig was) speelden evenwel een belangrijke rol. Ten slotte kan 
ook een (ouder auteursrecht, modelrecht of cen recht op een handelsnaam of een 
rasbenaming (in de zin van de Zaaizaad- en Plantgoed wet) een geldige reden zijn. 
Zo'n eigen recht hoeft m.i. niet per se een (quasi-)absoluut recht te zijn; ook een 
beroep op het (grond-)rccht van de informatievrijheid in de zin van art. 10 Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Burgerlijke Vrijheden (Trbl. 191,154), 
kan grond zijn om een geldige reden aan te nemen. De toepasselijkheid van art. 10 
EVRM is vooralsnog niet in de overwegingen betrokken door de Hoge Raad (zie het 
arrest van 20 jan. 1989, NJ1989 nr. 375, ΒΙΕ 1990 p. 212, Tanderil H). Dat een rechter 
soms heel wel in staat is tot cen zorgvuldige belangenafweging (op grond van het 
gemene recht) ter zake van publicaties waarin niet het noemen van een merk (of 
handelsnaam) een zelfstandige functie heeft, maar veeleer het functioneren van een 
onderneming aan de orde is, bewijst Pres. Rb. Groningen 8 maart 1989, XG1989 nr. 
194 ('Old McDonalds had a farm': de bekende hamburgerketen werd, overigens 
volgens de President niet op een onrechtmatige wijze, in een schoolboek verweten 
het kappen van tropische regenwouden te bevorderen alsmede de armoede van 
Zuid-Amerikaanse boeren in de hand te werken: bevestigd door Hof Leeuwarden 
28 juni 1989, NJ 1991 nr. 18; zie in cassatie HR 15 juni 1990, NJ 1991, 432). Over dit 
onderwerp nader: Vcrkadc, Intellectuele eigendom, mededinging en informatieorijheid p. 
40; Van Manen, B/E 1985 p. 203. 
Het voornemen tot wijziging van de BMW (het Ontwcrp-Protocol, gevolg van 
de richtlijn 89/104) voorziet in de nodige wijzigingen van de wetstekst. De 
integrale tekst van het voorstel, in het bijzonder met betrekking tot art. 13A 
BMW (nieuw), is achterin dit bock afgedrukt (p. 295). 
3.5.6 Aanvullende werking van het gemene recht 
Art. 13A, aanhef BMW verklaart uitdrukkelijk dat de in art. 13A opgesomde 
handelingen waartegen de merkhouder zich kan verzetten, niet zijn bedoeld om de 
toepasselijkheid van het gemene recht uit te sluiten. Gezien de ruime uitleg die aan 
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art. 13 A BMW wordt gegeven, zal de aanvullende werking door een beroep op art 
6.162 NBW (art. 1401 BW) niet van een erg grote betekenis zijn. 
Bij een beroep op de zorgvuldigheidsnormen ex art. 6.162 NBW (1401 BW) valt 
wellicht te denken aan bescherming van zogenaamde exportmerken: merken die (in 
de Benelux) worden aangebracht op waren die bestemd zijn om buiten het Benelux-
gebied in het economisch verkeer gebracht te worden (zie Pres. Rb. Haarlem 19 nov. 
1985, ВІЕ 1990 p. 74, Cheese Crispies). Ook uitlokking tot merkinbreuk kan tot een 
beroep op art. 6.162 NBW (art. 1401 BW) leiden (Hof Arnhem 5 juni 1978 BZE 1979, 
p. 143, Biaisband). Een beroep op wanprestatie ligt voor de hand als er sprake is van 
merkgebruik in strijd met een overeenkomst; verg. de huidige versie van art. IIB 
BMW, dat bepaalt dat beperking van een licentie tot een bepaald geografisch gebied 
niet jegens derden maar wel tussen partijen kan werken (art. UB zoals gewijzigd op 
grond van het Ontwerp-Protocol zal op dit punt anders gaan luiden). 
Een uit de rechtspraak wel bekend geval is dat van 'overplakken' van het merk (een 
'transfer'); dit wordt in het algemeen als in strijd met de zorgvuldigheidsnormen 
beschouwd (HR 28 okt. 1977, N] 1978 nr. 86, Raleigh). 
Nog iets verder verwijderd van 'echte' merkinbreuk is het geval waarin wordt 
overgegaan tot het door bijvoorbeeld parallelimporteurs verwijderen van controkaj-
fers of batchcodes op de gemerkte goederen (met het doel te voorkomen dat de namen 
van hun leveranciers bekend worden). Verschillende keren is het verwijderen van 
dergelijke kenmerken onder omstandigheden als onrechtmatig bestempeld (verg. 
Pres. Rb. Breda 25 jan. 1988,1ER 1988 p. 55, Ivomec; Pres. Rb. Haarlem 10 aug. 1990, 
1ER 1990 p. 143, Verwijdering chargenummers). Hierbij moet in het oog worden 
gehouden dat sinds kort (per 1 nov. 1990) de merkhouder de kans loopt op grond 
van produktenaansprakelijkheid ex art. 6.185 NBW e.v. (art. 1407a e.v. BW) te 
worden aangesproken voor schade geleden door gebrekkige produkten (zie ook infra 
par. 3.7.5). Voor die schade is immers met name aansprakelijk de producent, waaron­
der wordt begrepen degene die zich als producent (door middel van merkgebruik) 
presenteert. Die kans, en het belang dat er mee gemoeid kan zijn dergelijke schade te 
voorkomen of te beperken (door middel van zogenaamde 'product-recalls'), vordert 
dat de merkhouder zijn produkten ook na het in het verkeer brengen (snel) kan 
identificeren en achterhalen. Ook valt te denken aan het kunnen nakomen van 
garanticverplichtingen (ten opzichte van de afnemers) en het naleven van wettelijke 
verplichtingen om juist dergelijke gegevens op de verpakking of het produkt aan te 
brengen (Verkade, Ongeoorloofde Mededinging par. 61). Om die redenen kan het wissen 
van controlenummors onrechtmatig zijn. Indien echter de verwijdering mede ten 
gevolge heeft dat de producent niet moer in staat is 'lekken' in zijn (selectieve) 
distributieorganisatie te achterhalen en het controlenummer mede met dat oogmerk 
was aangebracht, zal in zoverre van onrechtmatigheid geen sprake zijn (zie Hof 
Amsterdam 24 febr. 1983, ΒΙΕ 1985 p. 149, Nina Ricci/Maxis; Hof Amsterdam 9 febr. 
1989, ΒΙΕ 1990 p. 45,1ER 1989 p. 38, Chanel-verpakkingen). Zie ook infra par. 3.7.5.. 
3.6 Inhoud van het merkrecht; sancties en handhavingsmiddelen 
3.6.1 Het 'verzetrecht' van art. 13A BMW; schadevergoeding 
Nadat hierboven nader is ingegaan op de beschermingsomvang en bescher-
mingsinhoud van het merkrecht, zal vervolgens aan de orde moeten komen hoe 
de merkhouder zijn aanspraken kan verzilveren. Het 'zich verzetten' in art. 13A 
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BMW betekent in ieder geval dat de merkhouder een verbod kan vorderen, en 
voor het overige alle maatregelen die het nationale procesrecht toelaat (BenGH 
6 juli 1979, ΒΙΕ 1980 p. 2, N J1980 nr. 344, Mecadox). Voorts kan schadevergoeding 
worden geëist (art. 13A, 2e alinea BMW; art. 13A lid 3 bij aanvaarding van het 
Ontwerp-Protocol). 
Het is allereerst de vraag of een in Nederland uitgesproken (verbods-) vonnis of 
arrest (in kort geding of in een bodemprocedure) gevolgen heeft in een andere 
Bcnelux-staat, nog even los van de erkennings- en executievragen die zo'n uitspraak 
met zich kan brengen. De vraag is ook in hoeverre de nationale rechter zich wel 
bevoegd mag achten een oordeel uit te spreken over merkinbreuk (die mede) in een 
andere Benelux-staat (is gepleegd). Positief ten aanzien van een verbod: Wichers 
Hoeth, a.w. p. 105; Verkade in zijn annotatie onder Pres. Rb. Rotterdam 19 juni 1979, 
ΒΙΕ 1980 p. 115, Leopard; Pres. Rb. Den Haag 12 aug. 1988,1ER 1988 p. 112, Mr. Clean 
Car, en Rb. Amsterdam 7 febr. 1990,1ER 1990 p. 60, Mark/General Textiles. Negatief: 
De Wit, Onverwijlde Spoed p. 109 en Hof Den Haag 11 maart 1988,1ER 1988 p. 53, N/ 
1989 nr. 150, Lego. 
In HR 24 nov. 1989, ΒΙΕ 1991 p. 86 (Lincoln/Intcrlas) werd in zeer algemene zin 
uitgemaakt dat de rechter een veroordeling kan uitspreken, ook als die buiten 
Nederland moet worden nagekomen. De opvatting dat het Nederlands recht zich in 
ieder geval niet tegen een grensoverschrijdend dictum verzet, past volgens de HR 
het best in een tijd van toenemende internationale contacten. Die moeten immers 
niet tot het praktisch onwenselijke resultaat leiden dat ter zake van onrechtmatige 
daden met een internationaal karakter, zoals inbreuk op intellectuele eigendoms­
rechten, de Nederlandse gclacdeerde genoopt zou kunnen worden zich in alle betrok­
ken landen tot de rechter te wenden (in deze zin ook Pres. Rb. Den Haag 28 dec. 
1990,1ER 1991 p. 19, KG 1991 nr. 80, Wavin/Pipe Liners, zij het met enige terughou­
dendheid). Het arrest van de HR heeft een kritische reactie van Brinkhof (B/E 1991 
p. 66) uitgelokt. Hij wijst op de wel zeer algemene bewoordingen van het arrest (dat 
onder meer geen onderscheid maakt tussen bodemprocedures en kort gedingen), de 
miskenning van het non-discriminatiebeginsel van het VvP, en vooral de vergaande 
strekking van de uitspraak. De HR heeft in dat arrest echter tevens aan het BenGH 
de prejudiciële vraag gesteld of dit ook geldt voor een veroordeling op grond van 
de BMW; tot beantwoording van die vraag zal het evenwel, als gevolg van een 
schikking tussen partijen, niet komen. 
Als al wordt aangenomen dat een rechter zo'n bevoegdheid heeft, dan nog zal het 
een kwestie van uitleg van het dictum zijn tot welke handelingen het verbod zich 
precies uitstrekt. Die uitleg bepaalt ook in hoeverre overtreding van een rechterlijke 
verbodsvoorziening (in Nederland, in België of in Luxemburg) dan aanleiding kan 
zijn tot het verbeuren van dwangsommen. Anders moet gelden voor door de rechter 
uitgesproken bevelen, in een andere zin dan verbodsdicta. Volgens het Mecadox-ar-
rest (zie hierboven) is dat namelijk een kwestie die door het nationale procesrecht 
moet worden opgelost. 
De BMW maakt, onder dezelfde voorwaarden als die genoemd in art. 13A-1-1 en 
art. 13A-1-2, een actie tot schadevergoeding mogelijk (en in kort geding wordt, onder 
nadere voorwaarden, ook wel de bevoegdheid tot het toewijzen van een voorschot 
op schadevergoeding aangenomen: zie Pres. Rb. Middelburg 29 nov. 1988, IER 1989 
p. 55, Tijgerbalsem). 'Inbreuk' op merkrechten gepleegd vóór de depotdatum wordt 
niet bij de bepaling van de voor vergoeding van schade in aanmerking komende 
posten betrokken. (Naar analogie zou deze bepaling m.i. ook mogen worden toege-
past op 'recall-bevelen' ten aanzien van vóór de depotdatum geleverde goederen). 
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Betwist is in hoeverre voor de schadevergoedingsactie schuld is vereist bij de inbreuk-
maker. Tegen: Wichers Hocth, Kort Commentaar p. 91; vóór: Verkade {ΒΙΕ 1983 p. 00) 
en Heibach es. (a.w. par. 939). Zie over deze kwestie ook onder meer Haardt, Op de 
grenzen van komend recht p. 143; Deurvorst, 1ER 1990 p. 52; Drion/Martens, a.w. nr. 
110 e.v. Als er enige mate van verwijt aanwezig moet zijn, dan spelen factoren als 
sommaties, bekendheid met het merk, branche-gebruiken en (door het vaak fictieve 
karakter daarvan, in iets mindere mate) de kenbaarheid van een voorafgaande merk-
inschrijving natuurlijk een rol. Onder het NBW lost de schuldvraag zich op in de 
'toerekenbaarheids-maatstaf' van art. 6.98 e.v. jo. 6.162 leden 2 en 3, die de rechter 
de nodige armslag geeft. Over de wijze van schadeberekening bestaat bepaald geen 
eenduidigheid; het NBW (art. 6.95 e.v.) beoogt de rechter echter zo veel mogelijk 
vrijheid te bieden, onder meer bij de begroting van de vermogensschade, en de keuze 
op welke wijze de begroting moet plaatsvinden (desnoods door middel van een 
schatting). 
In overweging is (immers, opgenomen in het Ontwerp-Protocol) de merkhouder de 
mogelijkheid te geven om in plaats van, of zelfs (in afwijking van art. 6.104 NBW, 
dat de eiser voor een dwingende keuze stelt) naast een vordering tot schadevergoe­
ding, een vordering tot afdracht van door merkinbreuk genoten winst in te stellen 
(art. 13A lid 4 (nieuw), zoals neergelegd in het Ontwerp-Protocol). Voor toewijzing 
is dan in ieder geval vereist dat de merkinbreuk te kwader trouw is geweest. 
3.6.2 Andere maatregelen; voorstellen tot wijziging en aanvulling 
De merkhouder kan daarnaast vorderen alle andere maatregelen ter bestrijding 
van onrechtmatig gebruik, die het nationale recht hem toekent, verg. BenGH 6 
juli 1979, Mecadox, zie hierboven. Het Nederlandse procesrecht kent inmiddels 
wel enige op maat gesneden maatregelen ter bestrijding van (bewust gepleegd) 
onrechtmatig gebruik. Toch voorzien die kennelijk nog niet geheel in de be­
hoefte aan op maat gesneden rechtsmiddelen; het Ontwerp-Protocol is deels 
gewijd aan enige specifieke rechtsmaatregelen. 
De uit maatschappelijke verkcersnormen voortvloeiende zorgvuldigheid kan in 
sommige gevallen meebrengen dat namen en adressen van toeleveranciers worden 
genoemd, met name in 'piraterij-achtige' gevallen (HR 27 nov. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 88, 
Chloë/Peeters; zie ook Van Nispen, ΒΙΕ 1988 p. 79). Het wetsvoorstel inzake bestrij­
ding van namaakprodukten (2e Kamerstukken 21.641, resp. art. 13bis lid 5 (nieuw) 
BMW, zoals opgenomen in het Ontwerp-Protocol) heeft deze plicht eveneens opge­
nomen; verg. voor een commentaar op dit voorstel: Mout-Bouwman, 1ER 1990 p. 
100. Een dergelijke veroordeling kan, ook onder het huidige recht, zelfs met 
lijfsd wang kracht bij worden gezet. Een alternatief voor deze maatregel, onder meer 
om juist een geding te voorkomen, zou ook in het zogenaamde voorlopig getuigenver­
hoor kunnen liggen (art. 214 - 220 Rv.). 
Ook valt te denken aan maatregelen als het bevelen van een rectificatie, een bevel 
tot terugroep (recall) of zelfs terughalen van inbreukmakende produkten (zie in de 
octrooirechtelijke context HR 23 febr. 1990, Щ 1990 nr. 664, Hameco/SK&F, met 
instructieve noot Verkade), vergoeding voor de kosten van juridische bijstand 
voorzover niet begrepen onder de proceskostenveroordeling ex art. 56 en 57 Rv. 
(verg. HR 3 april 1987, N/1988 nr. 275; en zie Rb. Utrecht 1 nov. 1989,1ER 1990 p. 14, 
Vuitton-tas), en gijzeling. In HR 23 febr. 1990, Hameco/SK&F, zie hierboven is 
aanvaard het bevel tot het overleggen van een lijst van afnemers, met echter de 
kanttekening van annotator Verkade bij dit arrest dat deze verplichting kan indrui-
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sen tegen de verplichtingen van de Wet Persoonsregistraties, met name art. 11 jo. 14 
(of regels van ongeschreven recht waar het betreft gegevens omtrent rec/itspersonen). 
Indien men niet vorderingen tot het overleggen van dergelijke gegevens op deze 
belemmeringen wil laten stranden, zou eigenlijk een wettelijke voorschrift vereist 
zijn voor toewijzing. Het bovengenoemde wetsvoorstel maakt (in art. 1 lid 1 resp. 
art. 13bis lid 1 BMW (nieuw)) expliciet mogelijk een door de merk- en modelhouder 
te leggen (quasi-revindicatoir) beskg op produktiemiddelen en inbreukmakende 
produkten, alsmede de mogelijkheid de door de inbreuk verkregen inkomsten op te 
vorderen (verg. art. 28 Auteurswet). Afgifte van de in beslag genomen goederen (met 
als doel opvordering als eigendom dan wel vernietiging of onbruikbaarmaking) kan 
voorwaardelijk worden gebonden aan een door de rechter te bepalen en door de 
eiser te betalen vergoeding. Overigens zijn de bepalingen van het nationale recht op 
zo'n beslag van toepassing (aldus art. 1 lid 2 resp. art. 13bis lid 2 (nieuw)). 
3.6.3 Wie is bevoegd zich tegen merkinbreuk te verzetten? 
Bij toepasselijkheid van art. 13A lid 1 sub 1 en 2 BMW is de merkhouder 
bevoegd zich tegen merkinbreuk te verzetten. Onder voorwaarden is de (inge-
schreven) licentiehouder bevoegd schadevergoeding te vorderen. De art. 11D, 
12A en 13A, aanhef BMW gelden niet voor de exclusieve distributeur, die niet 
tevens licentiehouder is. Diens vordering zal aan de hand van het gemene 
(nationale) recht beoordeeld moeten worden (BenGH 23 dec. 1985, Drie stre-
pen-motief, zie supra par. 3.5.2). 
Over het algemeen wordt aangenomen dat de lieerttiehouder níet zelfstandig op grond 
van art. 13A BMW tegen merkinbreuk kan ageren, gezien het risico in de zin van het 
door de gedaagde(n) inroepen van nietigheids- of vervalgronden, welk risico aan de 
merkhouder moet voorbehouden blijven (zie infra par. 3.8; over deze kwestie zijn bij 
meergenoemd arrest van de HR 24 nov. 1989, Lincoln/Interlas, prejudiciële vragen 
gesteld, welke, als gevolg van een schikking tussen partijen, althans tot zich een 
volgende gelegenheid voordoet helaas geen beantwoording krijgen). Dit sluit niet 
uit dat in kort geding (waarin niet het gevaar van een door de rechter uitgesproken 
nietigheid of verval bestaat) door (merk- en model)licentiehouders verbods- en 
bevelacties kunnen worden ingesteld, op eigen (executie-)risico, en op grond van de 
algemene onrechtmatigheidsnormen (verg. Verkade, Ongeoorloofde Mededinging p. 
45). Een mogelijke onrechtmatigheidsgrond is het in strijd met de waarheid wekken 
van de indruk dat men behoort tot een dealerorganisatie (Pres. Rb. Haarlem 12 juni 
1987, B/E 1987 p. 307, Gardisette). 
Geen verzetrecht komt de merkhouder toe indien het betreft gebruik van het merk 
voor waren die door de merkhouder of diens licentiehouder rechtmatig in het 
verkeer in of buiten de Benelux zijn gebracht, mits de toestand van de waren niet is 
gewijzigd (zie ook par. 3.7, en infra par. 4.4.9). De toepasselijkheid van deze bepaling 
op diensten en dienstmerken is niet zonder klemmen en voetangels (zie infra par. 
7.10). De in art. 13A, 3e alinea BMW neergelegde beperking van het merkrecht 
beschermt met name de belangen van de wederverkopers en heeft in het EEG-Ver-
drag nog een (strengere) pendant. 
Een bijzondere bevoegdheid is gegeven in de Verordening nr. 3842/86 van 1 dec. 
1986 (Pubi. EG 1986, L 357, ΒΙΕ 1987 p. 177; zie ook Pietcrs, ВІЕ 1988 p. 74 e.V.): de 
zogenaamde 'Anti-Piraterij Verordening'. Daarin wordt de merkhouder of zijn 
vertegenwoordiger (daaronder begrepen de licentiehouder) de bevoegdheid toege­
kend de bevoegde autoriteiten (in Nederland is de Economische Controle Dienst 
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aangewezen) van een lidstaat van de EEG te verzoeken de vrijgave van uit een 
derde-land ingevoerde partijen handelsgoederen, waarvan verondersteld wordt dat 
het 'namaakartikclcn' zijn, op te schorten: een soort 'Schiphol-beslag', dus. Binnen 
tien dagen moeten nadere civiel- of strafprocedurele dan wel conservatoire maatre-
gelen zijn getroffen ter verdere vervolging van de pretense inbreuk. 
Volgens het Ontwerp-Protocol resp. de ontwerp-Wet Bestrijding Namaakprodukten 
zal de rechtspositie van de licentienemcr versterkt worden. Telkens als daartoe door 
de merkhouder toestemming is verleend, heeft de licentiehouder het recht zelfstandig 
een actie tot schadevergoeding, winstafdracht of tot het leggen van beslag in te 
stellen (zie ook supra par. 3.6.2): art. 11D BMW (nieuw) en art. 13bis lid 4 BMW 
(nieuw). Tevens heeft de licentiehouder ex art. 11D BMW de bevoegdheid tussen te 
komen in een geding waarin de merkhouder schadevergoeding vordert (c.q., bij 
aanvaarding van het Ontwerp-Protocol, afdracht van winst) om zijn eigen schade 




Het merkrecht biedt aan de merkhouder in beginsel de kans de afzet van zijn 
met zijn merk getooide waren of onder dat merk verrichte diensten te regule-
ren. De BMW kent echter een uitputtingsregel. Art. 13A, 3e alinea bepaalt dat 
indien de waren onder het merk rechtmatig in het verkeer zijn gebracht (zowel 
binnen als buiten de Benelux) door de merk- of licentiehouder, de merkhouder 
zich niet meer kan verzetten tegen gebruik van het merk voor die waren, tenzij 
de toestand van de waren is gewijzigd. 
Onder in het verkeer brengen valt overigens niet slechts een in het verkeer brengen 
met het oog op wederverkoop, maar ook het in het verkeer brengen voor eenmalig 
gebruik (Pres. Rb. Den Bosch 13 maart 1987,1ER 1987 p. 52, Fountain-drankautoma-
ten). 
De laatste zinsnede van deze bepaling biedt een zekere bescherming van de 'garan-
tiefunctie' van het merk, zo is althans de ratio die aan deze bepaling ten grondslag 
ligt. Wijziging van de toestand van de waren kan de kwaliteit en bruikbaarheid 
daarvan nadelig beïnvloeden. In het Ontwerp-Protocol is deze laatste zinsnede 
ietwat geclausuleerd en verfijnd (maar in wezen niet veranderd: zie infra par. 4.4.9). 
Daarbij moet het onderscheid tussen waren en verpakking niet uit het oog 
worden verloren. Sommige produkten lenen zich minder goed tot het direct op 
de waren aanbrengen van het merk (denk aan drank, groente, fruit, butagas). 
Het kan dan voorkomen dat de verpakking, waarop het merk is aangebracht, 
een langer leven beschoren is, dan de waar zelf, en de gemerkte verpakking 
ook wel door derden wordt aangewend voor produkten niet afkomstig van de 
merkhouder. 
Voor een dergelijk gebruik van het merk kan men zich in dat geval in de regel niet 
disculperen met een beroep op de uitputtingsregel (Drion/Martens nr. 21 sub 3; 
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Verkade, Ongeoorloofde Mededinging p. 193); het merkrecht is weliswaar uitgeput ten 
aanzien van de verpakte waar, maar niet ten aanzien van de verpakking (verg. 
Helbach c.s., a.w. par. 963 en Hof Den Haag 30 juni 1988, ΒΙΕ 1989 p. 42, CBT-fruit-
kisten). Dit laat onverlet een beoordeling naar de EEG-rechtelijke toelaatbaarheid 
van praktijken waarin het merkrecht wordt aangewend om een systeem van selec­
tieve distributie of wellicht exclusieve distributie te beschermen tegen 'outsiders'Czie 
infra par. 3.7.3). 
Inmiddels wordt wel algemeen aangenomen dat de uitputtingsregel van art. 
13A BMW mondimi werkt; waar ook ter wereld het gemerkte produkt met in-
of toestemming van, althans door toedoen of met betrokkenheid van de merk­
houder in het verkeer is gebracht, eventuele re- of parallelimport in de Benelux 
is niet op merkenrechtelijke gronden tegen te houden. 
Verg. Helbach c.s., a.w. par. 940; Pres. Rb. Amsterdam 12 nov. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 258, 
Armani. Dit mondiaal werkende uitputtingsbeginsel ten aanzien van nationale mer­
ken werd onder de Merkenwet 1893 al aanvaard in HR 14 dec. 1956, ΒΙΕ 1957 p. 46, 
Ν] 1962 nr. 242, Grundig/Prins, en is ook in buitenlandse merkenrechtstelsels 
aanvaard (zie Beier, GRUR Int. 1989 p. 614). Zowel de op de art. 30 EEG- Verdrag 
gebaseerde uitputtingsleer als de regeling inzake het toekomstige EEG-merk gaan 
evenwel 'slechts' van een Gcmeenschapsuitputting uit (zie infra par. 4.4.9). 
3.7.2 Voor produktschade aansprakelijke 'producenf 
Deze kwestie heeft nog een extra dimensie gekregen door de inwerkingtreding 
(per 1 november 1990) van de art. 1407a e.v. BW (art. 6.185 e.v.NBW): over de 
aansprakelijkheid voor gebrekkige produkten. Deze artikelen gaan uit van een 
op de producent of EEG-importeur rustende risico-aansprakelijkheid voor de 
als gevolg van die gebrekkigheid van de goederen geleden schade. 
Als producent 'door wetsduiding' wordt volgens art. 1407c lid 2 ook aangewezen 
'een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander 
onderscheidingsteken op het produkt aan te brengen' (verg. over deze kwestie: 
Verkade, Maris-bundel p. 175 e.V.; Verkade/Van Sint Truidcn/Maassen, Produkt in 
gebreke par. 3.7.3.5.1, en Gielcn, 1ER 1991 p. 49). Deze bepaling omvat, onder omstan­
digheden, ook dctaillisten(-kctcns) die hun 'huismerken' op de waren laten aanbren­
gen, postorderbedrijven, en licentiegevers. Dat het in veel gevallen voorkomt dat 
niet de licentiegever daadwerkelijk zei/het merk aanbrengt (maar de in zijn opdracht 
of met zijn toestemming producerende en/of handelende licentienemer) doet m.i. 
niet terzake (art. 6.187 lid 2 NBW waakt in de eerste plaats tegen 'counterfeit'-achtige 
situaties, die geen produktcnaansprakelijkheid ex art. 6.185 e.v. NBW met zich mee 
kunnen brengen. 
Merkvermelding voortvloeiend uit bijv. verplichtingen op grond van de Warenwet 
of andere produktvoorschriftcn, dient wel te worden onderscheiden van merkver­
melding louter omwille van reclamedoeleinden; in het laatste geval is presentatie a/s 
producent eerder aan te nemen (in die zin Verkade/Van Sint Truiden/Maasen, a.w. 
3.7.3.5.1; anders: Gielcn, 1ER 1991 p. 52 en de MvT 2e Kamerstukken 19.636 nr. 3 p. 10). 
Kwestieus is in hoeverre gebruik van het merk meespeelt bij de presentatie van 
het produkt, in dier voege dat de presentatie van het produkt (reclame, bijslui-
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ters, verpakking) kan bijdragen in het oordeel dat een produkt gebrekkig is (art. 
6.186 NBW). 
Dat een merk onderdeel uitmaakt van de presentatie van een produkt is duidelijk. 
Dat een merk verwachtingen omtrent de veiligheid van een produkt kan wekken, is 
ook wel aannemelijk, zij het dat dit aannemelijker is naarmate het (woord- zowel als 
beeld-)merk meer informatie, meer aanwijzingen omtrent gebruik of bestemming 
bevat; van dergelijke tekens is echter het 'merkkarakter', wegens gebrek aan onder­
scheidend vermogen, weer discutabel. 
Het merk is in het algemeen symbool voor tal van emotionele eigenschappen, 
informatieve noties en waarden. Voorzover een consument zich daardoor bij de 
aanschaf laat leiden, kan een door de producent aangebrachte wijziging van het 
produkt gewekte verwachtingen, ook omtrent de wijze van gebruik, doorkruisen. 
Dat dit met name bij collectieve merken (die als gemeenschappelijk kenmerk bijv. een 
symbolische veiligheids-claim bevatten) kan leiden tot een teleurgestelde verwach­
ting, en dientengevolge schade lijkt mij niet te ontkennen (iets anders: Gielen, 1ER 
1991 p. 51), nog los van de vraag in hoeverre de houder van het collectieve merk zich 
ab producent (of slechts als bijv. 'keuringsinstantie' presenteert). 
3.7.3 Wijziging in de toestand van de waar 
De vraag is evenwel wat precies onder 'wijziging van de toestand van de waar' 
wordt verstaan. Valt daar bijv. onder gebruikelijke slijtage van het produkt of 
heeft de wetgever slechts verslechtering op het oog gehad (door bijvoorbeeld 
verdunning, door vervanging via minderwaardige onderdelen, door brand- of 
waterschade) met als gevolg vermindering van de kwaliteit van het produkt of 
haar toepassingmogelijkhedcn? Het kan ook zijn dat zij, meer in het algemeen, 
bedoeld heeft een iets meer dan oppervlakkige wijziging, waaronder tevens 
valt te begrijpen een 'bewerking' opdat het produkt ook voor andere doelein­
den of voor een ander of groter publiek geschikt wordt, of sowieso beter 
verkoopbaar wordt (verg. Pres. Rb. Haarlem 29 maart 1988, ΒΙΕ 1989 p. 17,1ER 
1988 p. 51, Lion-spijkerbrocken)? Of valt er zelfs onder het geval waarin sprake 
is van aanpassing aan toepasselijke wettelijke normen (zoals zich bij parallel­
import en nationale verschillen in produktvoorschriften kan voordoen: verg. 
Hof Den Haag 4 febr. 1988,1ER 1989 p. 50, en te vinden bij HR 24 nov. 1989, ΒΙΕ 
1991 p. 86, Lincoln/Interlas). 
Hoe sympathiek ook het resultaat waartoe de Haarlemse President komt, en hoezeer 
in overeenstemming met de tekst van de wet ook het Haagse arrest is, met geen van 
beide uitspraken kan ik volledig instemmen. 
Men dient zich te realiseren dat de regel is dat eenmaal in het verkeer gebrachte 
gemerkte goederen verder vrij moeten kunnen circuleren, althans vrij van (nationa­
le) merkenrechtelijke belemmeringen. Art. 13A, 3e alinea BMW is dan ook de 
belichaming van de doelstelling van de BMW: een niet door nationale merkenrech­
ten belemmerd vrij goederenverkeer. Die belemmeringen kunnen bestaan in een 
door een beroep op dergelijke rechten afgedwongen verticale prijsbinding, een dito 
marktenschciding of het gebruik van gesloten verkooporganisaties. Met deze bepa­
ling wordt in eerste instantie beoogd de concurrcnticvrijhcid in de (detail-)handels-
schakels te bevorderen en om territoriale marktenscheiding met verschillende 
prijsniveaus tegen te gaan. Ook de tweedchands-handel kan van de bepaling 
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profiteren (toepassing op diensten en diewsimerken ligt echter veel minder voor de 
hand; zie ook infra par. 6.10). 
De uitzondering op deze regel dient naar haar ratio te worden uitgelegd. Helbach 
c.s. (a.w. par. 962) menen dat de wetgever, zelfs bij toepasselijkheid van deze 
uitzondering, niet heeft bedoeld in de Benelux algemeen aanvaarde handelspraktij­
ken onmogelijk te maken (zie ook Steinhauser, ΒΙΕ 1989 p. 19). De uitzondering op 
deze regel wordt dan ook 'slechts' gerechtvaardigd door schade aan de garantie- en 
goodwill-functie van een merk. Hieruit valt dus enerzijds onder meer af te leiden 
dat, indien een parallelimporteur het produkt in overeenstemming brengt met 
nationaalrechtelijke. Benei uxrechtelijkeof EEG-rechtelijke produkt-, kwaliteits-, ver-
pakkings- of veiligheidsvoorschriften, hij aldus het produkt wel wijzigt, maar niet 
zodanig dat hem daardoor gebruik van het merk kan worden verboden. Anderzijds 
maakt deze ratio mogelijk claims van merkhouders die zich beroepen op onoordeel­
kundig of zelfs malicieus gebruik van merkartikelen door dealers (een foutieve 
reparatie) of detaillisten (bijv. verkoop van etenswaar na overschrijding van de 
uiterste verkoopdatum). 
Nu gebruikelijke slijtageverschijnselen inherent zijn aan het functioneren van een 
produkt kunnen zij geen reden zijn om verdere verhandeling op merkenrechtelijke 
gronden te verbieden. Nu daarvan mag worden uitgegaan, zou ik menen dat ook 
het in verkeer brengen van gebruikte en gereviseerde of reconditioneerde waren, 
met name als zij aan zulke slijtage (waaronder beschadigingen opgelopen in en door 
het gebruik zijn te begrijpen) onderhevig zijn geweest, geoorloofd is. 
De wijziging die in het Lion-spijkerbroekcn-vonnis aan de orde was, zal eveneens 
geoorloofd zijn; de President greep echter zonder noodzaak en minder gelukkig naar 
de 'geldige reden' van art. 13A-1-2 BMW, want door middel van een beroep op de 
ratio van art. 13 A, 3e alinea BMW had in dit geval hetzelfde resultaat bereikt kunnen 
worden (zie ook Bruining-Volmer, 1ER 1988 p. 102). Dit artikel maakt dus aanleunen 
tegen en aanhaken bij de reputatie van een merk mogelijk; afbreuk aan die reputatie 
evenwel niet. 
Over deze kwesties zijn prejudiciële vragen aan het BenGH gesteld (HR 15 
maart 1991, RvdW 1991 nr. 80, Valeo/Automotive Products). Het BenGH 
krijgt dan de gelegenheid zich uit te laten over de reikwijdte van de ratio 
(geen beroep op uitputting slechts in geval van afbreuk aan 'goede faam' van 
het merk, of in meer gevallen?), alsmede over de vraag in hoeverre de indruk 
die het publiek heeft een rol mag spelen (is van belang dat de waren direct 
afkomstig lijken van de merk- of licentiehouder, of dat duidelijk is dat het 
gaat om door anderen 'bewerkte' produkten?). Het Ontwerp-Protocol be-
perkt deze beperking van het merkrecht in zoverre dat reeds een gegronde 
reden voldoende is voor de merkhouder zich te verzetten tegen verdere 
verhandeling (zie infra par. 4.4.9). 
3.7.4 Blijft toepassing art. 13A-1-2 BMW mogelijk? 
Enige onduidelijkheid bestond over de vraag of het 'gebruik' waarop art. 13A, 
3e alinea BMW doelt, nu slaat op 'gebruik' ex art. 13A-1-1 of (tevens) op 
'gebruik' ex art. 13A-1-2. Sinds BenGH 2 febr. 1983 (B/E 1984 p. 18, hij 1984 nr. 
450, Superox) staat vast dat hier 'slechts' bedoeld is dat de merkhouder zich 
niet kan verzetten tegen gebruik in de zin van art. 13A-1-1 BMW. Verg. ook Hof 
Den Haag 8 juni 1983, B1E 1984 p. 165, Vibramycin. 
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Dat is een belangrijke vaststelling, daar zij uitsluit dat merkgebruikers een beroep 
kunnen doen op de uitputtingsregels in andere gevallen dan gebruik van het merk 
voor waren in de zin van BenGH 9 juli 1984 (Tanderil) en BenGH 7 nov. 1988, В JE 
1989 p. 181, NJ1989,300 (Omnisport). (Opvallend is overigens dat Helbach c.s. (e.w. 
par. 962), die in de vorige druk nog uitdrukkelijk schreef dat de wederverkoop van 
de gemerkte waar een handeling ex art. 13A-1-1 is, deze passage in de laatste (8e) 
druk heeft geschrapt. Gelet op de overige paragrafen over de gebruikskwestie, 
geloof ik niet in een 'koerswijziging'.) 
Daarmee is nog niet alles gezegd, want juist in 'uitputtings-gevallen' kan het 
discutabel zijn of nu gebruik in de ene of in de andere zin voorligt. Ik zal een 
voorbeeld geven. 
Stel, er is een onderneming die zich toelegt op de wederverkoop, verhuur, leasing, 
en reparatie van automobielen van een bekend merk, zonder dat deze onderneming 
deel uitmaakt van de officiële dealerorganisatie. Gezien de ratio die aan de BMW en 
met name art. 13A, 3e alinea BMW ten grondslag ligt, is het dus de vraag tot hoe ver 
gebruik van het merk (in ieder geval) is toegestaan. Het meest typische voorbeeld 
van gebruik voor waren is de aanwezigheid van het merk op of aan de waren (of, in 
dit geval wat minder toepasselijk, op of aan de verpakking). Volgens het BenGH in 
het Omnisport-arrest is dat niet de enige mogelijk vorm van gebruik ex art. 13a-l-l 
BMW, maar waar ligt de grens dan wel? Hoe zit het met het prijskaartje of -etiket 
dat op het (tweedehands) automobiel in de showroom ligt, met daarop eveneens het 
merkteken? En hoe zit het met het schrijven van de rekening of factuur met betrek-
king tot de geleverde auto, met daarop vermeld het merkteken? Hoe zit het met een 
bord in een hoek van de showroom met daarop '(merk-)occasions'? Hoe zit het met 
de plaatsing van een automobiel-showmodel voor het bedrijfspand, zichtbaar voor 
het publiek, of de plaatsing van een advertentie? Verg. over dergelijke kwesties: Hof 
Den Haag 10 sept. 1987, ΒΙΕ 1990 p. 251, BMW-specialist; Hof Den Haag 14 april 
1988, ΒΙΕ 1989 p. 99, BMW-specialist; Hof Amsterdam 22 dec. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 228, 
Mercedes Benz/Motormeycr. Op een gegeven moment is de band tussen merk en 
waar verbroken, te ver verwijderd, en is er nog slechts sprake van gebruik ter 
aanduiding van de onderneming, van de aard van de bedrijfsactiviteiten, of van een 
kenmerkende eigenschap van dat bedrijf. Díe vormen van gebruik dienen dan aan 
art. 13A-1-2 getoetst te worden, met de mogelijkheid van toepasselijkheid van de 
'geldige reden' (verg. supra par. 3.5.5). De vraag is alleen nog of ook ieder gebruik 
van het merk voor (weder te verkopen, te repareren of anderszins te bewerken) 
waren vrij is, kortom, of het gebruiksbegrip van art. 13A, 3e alinea wellicht niet alle 
gebruikshandelingen van art. 13A-1-1 omvat (met zo'n voorbehoud: Hof Den Haag, 
10 sept. 1987, BMW-spcciaHsten, zie hierboven) 
3.7.5 Doelt art. 13A, 3e alinea ook op wijzigingen in de verpakking van de 
waar? 
Een vraag die in dit verband ook speelt, is of ook een verpakking van de waar 
met die waar zo verbonden moet worden geacht dat wijziging (beschadiging, 
verbreking, ompakking, plakken van prijsstickcrs) van zo'n verpakking een 
wijziging ex art. 13A, 3e alinea BMW is. 
Het is mogelijk dat de verpakking van de waar e/s merk fungeert (zie art. 1 BMW). 
Indien op de juiste wijze gedeponeerd, dan valt aan de toepasselijkheid van art. 1 ЗА, 
3e alinea niets af te dingen, indien de verpakking op bovenomschreven wijze 
gewijzigd wordt. Maar ook in andere gevallen valt een uitzondering op de uitput-
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tingsregel van art. 13A, 3c alinea wel te verdedigen (zie ook Holbach es., a.w. par. 
963), met name indien die verpakking een wezenlijk of commercieel onverbrekelijk 
onderdeel van de waar vormt (zie Rb. Rotterdam 21 nov. 1972, ΒΙΕ 1973 p. 196, NJ 
1973 nr. 235, John Walker/Viking). Echter, ook hier geldt dat bepaald niet elke 
wijziging tot niet-tocpassclijk van de uitputtingsrcgel leidt (Hof Amsterdam 9 febr. 
1989,1ER 1989 p. 38, Chanel: onleesbaar maken van codenummers, wegkrassen 
batchcode en daarvoor onvermijdelijke beschadiging van het cellofaan en aanbren­
gen van eigen prijsstickers geen dergelijke wijziging van de waar). 
3.7.6 In het verkeer brengen door anderen dan de merkhouder 
Voorzover de gemerkte goederen niet door de merkhouder zèlf maar door 
anderen, in zijn naam, al dan niet als licentiehouder, in het verkeer zijn ge-
bracht, geldt de uitputtingsleer evenzeer. 
De uitvoering van de overeenkomst kan van belang zijn bij de vraag óf de goederen 
met of via tussenkomst van de merkhouder in het verkeer zijn gebracht. Zijn de 
goederen bijvoorbeeld vóór de afloop van het contract aan de licentiehouder gele-
verd, maar pas na afloop aan de afnemers geleverd? Zijn de goederen wel conform 
de instructies van de merkhouder in het verkeer gebracht? Is verkoop uit een oude 
voorraad nog een dergelijk 'in het verkeer' brengen? En tenslotte, valt onder de 
uitputtingsrcgel ook het in het verkeer brengen van goederen door diegene die men 
op grond van handelingen of gedragingen van de merkhouder in redelijkheid als 
diens licentiehouder mocht beschouwen, maar met wie de merkhouder bijvoorbeeld 
in een eerder stadium de licentieovereenkomst had opgezegd? Het zijn vragen die 
nog eens aan het BenGH voorgelegd dienen te worden. 
3.7.7 Uitputtingsrcgel in EEG-verband 
De uitputtingsrcgel van art. 13A, 3e alinea BMW vindt men terug in het 
EEG-recht. De EEG-lidstaten hebben zich onder andere ten doel gesteld de 
instelling van een gemeenschappelijke markt, als ware het één binnenlandse 
markt (art. 2 EEG-Vcrdrag). Daartoe is onder meer nodig de invoering van een 
regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging binen de gemeen-
schappelijke markt niet wordt vervalst, maar ook dat douanerechten en kwan-
titatieve beperkingen bij in- en uitvoer van goederen, alsmede alle maatregelen 
van gelijke werking, worden afgeschaft; verg. art. 3 sub a, c, f en h EEG-Verdrag. 
In hoofdstuk 4 zal nader worden ingegaan op het verband tussen de EEG en 
het (Benelux-) merkenrecht. 
3.8 Overdracht en licentie 
Het merk(recht) is vatbaar voor overgang. Anders dan onder het regime van 
de Merkenwet 1893 het geval was (en anders dan nog omstreden is in het 
handelsnamenrccht, zie supra par. 2.3.6), kan het merkrecht overgaan ook los 
van de onderneming, waarin de door het merk te onderscheiden waren worden 
geproduceerd of waardoor de door het merk te onderscheiden diensten wor-
den verricht. Daarnaast geeft de BMW, anders dan de Hnw, expliciet de 
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mogelijkheid van licentie, de toestemnrdng tot het verrichten van bepaalde 
gebruikshandelingen door een ander dan de merkhouder zonder dat de laatste 
zijn rechten verliest. De overgang zowel als de licentie kunnen betreffen een 
deel van de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd (art. HA 
BMW). 
Van de figuur van de licentie moet worden onderscheiden de zogenaamde 'toestem-
mingsverklaring', vaak onderdeel van een schikking tussen de merkhouder en een 
derde. De 'toestemmingsverklaring' beoogt, tussen de merkhouder en een derde, 
vast te leggen dat de merkhouder zich tegen gebruik van een weliswaar niet identiek 
maar wel overeenstemmend merk of teken, onder voorwaarden, niet zal verzetten. 
De merkhouder doet als het ware (tijdelijk, onder voorwaarden) afstand van het 
recht zich op art. 13A BMW te beroepen. De (wettelijke bepalingen met betrekking 
tot de) licentie hebben slechts betrekking op het (recht op het) merk zoab dat is 
gedeponeerd (verg. Hof Amsterdam 22 nov. 1978, te vinden bij HR 11 jan. 1980, NJ 
1981 nr. 332, Winston/Whiston). 
Waar het betreft de verplichte schriftelijke vastlegging en de van inschrijving in het 
merkenregister afhankelijke werking jegens derden, zijn de regels voor overdracht 
en licentie gelijk. Het is daarbij nog de vraag in hoeverre de reeds schriftelijk 
vastgelegde overdracht of licentie kan worden tegengeworpen aan een derde 
indien die overdracht of licentie nog niet in het merkenregister is aangetekend, 
maar die derde van de overdracht of licentie wel op de hoogte is. In het octrooirecht 
is indertijd uitgemaakt dat die derde de rechtshandeling dan tegen zich moet laten 
gelden (verg. HR 15 dec. 1951, NJ 1951 nr. 469, Staat/Philips). Hierbij kan een 
verband worden gelegd met art. 12A BMW dat ook tijdens het geding nog depone-
ring van het merk mogelijk maakt; er is veel voor te zeggen dat een dergelijke 
bevoegdheid ook bestaat ten aanzien van de aantekening in het register van de 
overdracht (of licentie) van het merkrecht. Ook zonder aantekening in het merken-
register is er overigens sprake van een geldige overdracht of licentie, mits schriftelijk 
vastgelegd. Overigens vervalt in het Ontwerp-Protocol de schriftelijke vastlegging 
van de licentie als cis voor geldigheid; daarmee is de regeling in de BMW gelijk aan 
die van art. 13 BTMW. 
De inschrijving van de overdracht en licentie heeft met name betekenis voor die 
gevallen waarin de merkhouder na een eerste (schriftelijk overeengekomen maar 
nog niet ingeschreven) overdracht hetzelfde merkrecht nog een maal vervreemdt. 
Onder omstandigheden is dan de 'tweede' verkrijger (mits te goeder trouw) indien 
deze de akte van overdracht wèl in het register heeft laten aantekenen, de nieuwe 
rechthebbende. De inschrijving van de licentie heeft bovendien in voorkomende 
gevallen het (analoge) effect van art. 1612 BW ('koop breekt geen huur'). De nieuwe 
merkhouder kan zich dan immers niet meer te goeder trouw beroepen op onbe-
kendheid met de licentie (de verhuur) van het merkrecht door diens rechtsvoor-
ga nger. 
Dwanglicenties of dwangoverdrachten kent de BMW niet. 
Aangenomen mag worden dat een merkrecht ook kan vererven of worden gelega-
teerd, en dat het recht in een huwelijksgemeenschap kan vallen. De regels met 
betrekking tot overdracht en licentie vinden dan m.i. analoog toepassing. 
De overdracht van het merkrecht is, in tegenstelling tot de licentie, nietig indien 
deze niet betrekking heeft op het gehele Bencluxgebied. Hoewel een licentie 
dus ook voor een gedeelte van het Benelux territoir kan worden verleend, heeft 
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slechts de licentiebeperking naar duur, of naar waren of diensten waarvoor het 
merk is gedeponeerd, merkenrechtelijk betekenis. 
De licentiehouder die het merk in strijd met die territoriale beperking (of met en 
andere contractuele beperking) gebruikt, maakt zich dus niet schuldig aan merkin-
breuk, maar eventueel (want gelet op met name de kartelrechtspraak op grond van 
de art. 85 en 86 EEG-Verdrag en bijv. de Nederlandse rechtspraak ter zake van de 
verticale prijsbinding) wel aan wanprestatie (art. IIB jo. 13A, BMW). De richtlijn 
89/104 brengt op dit punt echter een belangrijke wijziging; verg. infra par. 4.4.10. 
Aan overgang van ongedeponeerde merken kleven nog enige bijzondere aspecten 
(verg. Verkade, ΒΙΕ 1985 p. 258). 
3.9 Het merk als zekerheid; beslag op het merkrecht 
De BMW voorziet niet in regels met betrekking tot beslag en zekerheden. 
Voorzover de BMW niet expliciet anders regels, mag er van worden uitgegaan 
dat het nationaal recht toepasselijk is op het merk als deel van het vermogen 
(verg. Van Nispen, aan wiens studie, gepubliceerd in ΒΙΕ 1990 p. 355 e.v. 
onderstaand betoog is ontleend, en in analoge zin de EEG-mcrkenverordening, 
par. 4.5.10). 
Als Nederlands recht toepasselijk is, dan is de conclusie dat er onder het BW geen 
op merken toegespitste regels zijn voor wat betreft pand (twijfel of een merkrecht 
wel als een onlichamelijk roerende zaak valt te beschouwen), en in de BMW regels 
omtrent inschrijving van een pandakte in het merkenregister ontbreken; Van Nispen 
geeft om die reden aan de fiduciaire overdracht de voorkeur (B/E 1990 p. 356). Voor 
beslag wordt aangenomen dat daarop de regeling van het beslag op roerende 
goederen van toepassing is {Burgerlijke Rechtsvordering (Jansen; art. 439, aant. 6; art. 
471, aant. 5). 
Onder het NBW moet pand (in plaats van de onder het NBW verboden fidiciaire 
overdracht) op een merkrecht (immers een goed ex art. 3.1 jo. 3.6) wèl mogelijk 
worden geacht; het wordt gevestigd bij schriftelijke akte. Noodzakelijk blijft een 
aanpassing van de Bcneluxregels om de inschrijving van zo'n akte (voor werking 
jegens derden) mogelijk te maken. Bij gebreke aan een bijzondere regeling is het niet 
aannemelijk dat de pandhouder (die ex art. 3.248 NBW een recht van parate executie 
heeft) over een zelfstandige inbrcukactie (ex art. 13A BMW) beschikt; een procesvol-
macht kan in die leemte in vergaande mate voorzien. 
Ook beslag is onder het NBW mogelijk, zie art. 3.276 jo. 474bb Rv (nieuw), maar de 
praktische uitwerking (waar moet het beslag worden gelegd, en waar ingeschre-
ven?) blijft problematisch. Van Nispen bepleit om die reden een aanpassing van art. 
11C BMW om de huidige onduidelijkheden op te heffen (ΒΙΕ 1990 p. 358), welke 
suggestie in het O.P. is overgenomen. Aansluiting wordt gezocht bij de regeling van 
art. 11C BMW jo. 15A BMW. 
Tekenend is dat nu ook de discussie omtrent de balanswaardering van merken op 
gang komt (verg. Krcns, NV 1990 p. 196). De tendens is vooralsnog dat het activeren 
van merken eerder betekenis heeft in geval van fusies en overnames, en minder als 
daadwerkelijke balanspost (hoewel de activering juist ter voorkoming van ongewilde 
overnames een rol kan spelen), ook in verband met de nu nog bestaande onzekerheid 
over de aanspraken van de fiscus in zo'n geval. 
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3.10 BMW-procesrecht 
De BMW voorziet nog in een aantal speciale procesrechtelijke regels, neerge-
legd in art. 37. De territoriale bevoegdheid, waarvan de rechter zich (desnoods) 
ambtshalve en expliciet moet overtuigen, wordt, indien een overeengekomen 
forumkeuze ontbreekt, bepaald door ofwel de woonplaats van gedaagde, ofwel 
de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan, moet worden 
uitgevoerd of is uitgevoerd. In die opsomming ligt geen bepaalde volgorde 
besloten; de bedoelde rechters zijn gelijkgesteld, zodat de eiser op dat punt een 
vrije keuze heeft (BenGH 10 dec. 1990, RvdW 1991 nr. 15, Kortman/Remo 
Chemie). 
Normaliter berust een merkengeschil op een verbintenis, waarmee niet alleen de 
verbintenis uit overeenkomst maar met name die uit de wet, c.q. art. 1401 BW (6.162 
NBW) wordt bedoeld. Aangezien het merkrecht berust op een depot, zouden 
verbintenissen die zijn ontstaan uit de betwisting van het recht (en dus het depot) 
door de Haagse rechtbank (waar het Benelux Merkenbureau is gevestigd) moeten 
worden beslecht. Die consequentie werd niet gewenst en is voorkomen in art. 37A, 
tweede alinea BMW. 
De bepaling van de bevoegdheid van de rechter betekent nog niet dat deze ook 'zijn' 
nationale (materiële) recht mag toepassen op het geschil. Er evenwel van uitgaande 
dat dit het Beneluxmerkcnrecht is, kan de vraag rijzen welke betekenis een (veroor-
delend) vonnis van een nationale rechter heeft voor een rechter in een andere 
Benelux-lidstaat (zie supra par. 3.6.1). 
De BMW-procesregcls maken 'forum-shopping' niet onmogelijk. Indien men in art. 
37 BMW inderdaad leest dat ook de plaats waar de verbintenis (uit de wet) is 
ontstaan, de plaats van de relatief competente rechter bepaalt, dan is het ook mogelijk 
de inbreukmaker te dagvaarden voor de rechter in het arrondissement waar deze 
geen woon- of vestigingsplaats heeft maar waar bijvoorbeeld de inbreukmakende 
handelingen hebben plaatsgevonden; het ontbreken van een dergelijk forum in Rv 
doet daar niet aan af. Art. 5 aanhef en onder 3 EEG-Executicverdrag kent eenzelfde 
bepaling (verg. Brinkhof, ΒΙΕ 1987 p. 146). 
Het zou te ver voeren om op de verhouding tussen de BMW- en nationale proces-
rechtsregels enerzijds en die op grond van het EEG-Exccutieverdrag anderzijds 
dieper in te gaan (verg. daarvoor bijv. PRAR XA, nr. 2-8). Hetzelfde geldt voor de 
erkennings- en executievragen die kunnen rijzen bij de tenuitvoerlegging van een 
vonnis in een andere staat. 
De BMW komt de licentiehouder niet alleen materieelrcchtelijk maar ook 
procesrechtelijk tegemoet (zij het niet in art. 37 BMW). Niet door hem de 
mogelijkheid te geven inbreuken op het merkrecht te doen verbieden, maar 
door te bepalen dat hij vergoeding van zijn eigen schade kan vorderen, mits hij 
maar tesamen met de merkhouder in het proces optreedt (art. 11D jo. 13A, 
aanhef BMW). Deze schade kan geen betrekking hebben op gebeurtenissen 
voorafgaand aan het depot, zie art. 12A BMW. Reeds eerder is gewezen op de 
sterkere positie van de licentiehouder bij aanvaarding van Ontwerp-Protocol 
tot wijziging van de BMW (resp. het ontwerp van Wet Bestrijding Namaakpro-
dukten (2e Kamerstukken 21.641). 
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Zie daarvoor supra par. 3.6.3. Indien de licentiehouder in feite zelfstandig op wil 
treden tegen voor hem schadelijke merkinbreuk, bestaat eventueel de mogelijkheid 
van een procesvolmacht. Uit de art. 5a jo. 6 Hnw (de bescherming van het merk(recht) 
tegen gebruik van een overeenstemmende handelsnaam) blijkt niet van een derge-
lijke beperkte actiebevoegdheid (zie supra par. 2.6.1). Anderzijds zou een 'verbods-
vordering' op basis van de Hnw door de merklicentiehouder minder goed passen 
in het systeem van de art. 11 en 13A van de (jongere) BMW. Bovendien geldt het 
bezwaar waarop Helbach c.s. wijzen (a.w. par. 934), namelijk dat een inbreukactie 
vaak zal leiden tot een reactie in de vorm van een depotbetwisting en dat risico zal 
een merkhouder in de regel in eigen hand willen houden. Over de kwestie van 
nietigheid of verval kan echter niet in een art. 6 Hn w-procedure beslist worden; mij 
dunkt niettemin dat, gelijk in een kort geding-procedure, de kantonrechter een 
beroep op een nietigheids- of vervalgrond bij een actie ex art. 5a Hnw wèl in zijn 
overwegingen dient te betrekken. 
Ook anderen dan de merk- of licentiehouder kunnen schade lijden door merkin-
breuk Onder welke omstandigheden daarvan sprake is en of daarvoor schadever-
goeding kan worden gevorderd, is een zaak van het gemene (nationale) recht (verg. 
BenGH 23 dec. 1985, B/E 1986 p. 208, N/1986 nr. 285, Drie strepen-motief). 
3.11 Artikel 38 BMW 
Ter afsluiting van dit hoofdstuk nog enkele woorden over art. 38 BMW. Zowel 
ten gunste als ten nadele van een merkhouder kan een verbod het merk te 
gebruiken voortvloeien uit nog andere bepalingen dan neergelegd in de BMW. 
Een dergelijk verbod kan met name voortvloeien uit het inteme recht van een 
Beneluxlidstaat. 
Waar art. 13 A BMW de toepasselijkheid van onder andere art. 6.162 NBW (1401 BW) 
ten gunste van de merkhouder erkent, kan men anderzijds wijzen op beschermbaar 
gebruik van een 'oudere' handelsnaam, nu de gebruiker art. 6.162 NBW (art. 1401 
BW) kan inroepen indien merkgebruik tot schadelijke associaties kan leiden. In 
beginsel gaat dit ook op voor gebruikers van andersoortige onderscheidingstekens, 
of, indien gebruik van het merk onder inbreukbepalingen van de Auteurswet of 
Benelux Tekeningen en Modellenwet valt, voor de auteurs- resp. modelrechthebben-
de. Eveneens kan men denken aan de gebruiker van een rfiensimerk, met name in de 
situatie vóór 1 jan. 1987 en in het geval een dergelijke gebruiker niet een bevesti-
gingsdepot als in art. 40A BMW heeft verricht (verg. infra par. 6.4.5). 
Een verbod als bedoeld in art. 38 BMW kan ook gegrond zijn op bepalingen van 
(uitvoeringsbesluiten van) de Warenwet, indien bijvoorbeeld bepaalde termen zijn 
voorbehouden aan waren van een bepaalde samenstelling (verg. onder andere 
PRAR VID nr. 71 t/m 84), of art. 8 Boek 1 (N)BW (zie par. 2.83). Een ander toepasselijk 
voorbeeld vormen de art. 6.194 NBW (art. 1416a-c BW), een 'aanvulling' onder 
andere op de nietigheid sac tie ter zake van art. 4 sub 2 BMW, (met name als daarbij 
het geheel van de verpakking of produktrcclame in ogenschouw kan worden 
genomen, verg. Pres. Rb. Rotterdam 7 jan. 1991,1ER 1991 p. 70, KG 1991 nr. 32, Becel 
Goud). Het handelen in strijd met een overeenkomst, waarin merkgebruik aan 
zekere beperkingen is onderworpen, kan eveneens grond voor een verbod zijn. 

4. 'EUROPEES' MERKENRECHT 
4.1 Inleiding 
Zoals in het vorige hoofdstuk al werd aangegeven, zal de BMW veranderingen 
ondergaan als gevolg van de (op basis van art. 100A EEG-Verdrag) uitvaardiging 
van de EEG-richtlijn van 21 dec. 1988 ^ treffende aanpassing van het merkenrecht 
der Ud-Staten', nr. 89/104, Pubi. EG 11 feb. 1989 L 40/1; verder de richtlijn of Rl.). 
De implementatie van deze Rl. valt in enige EEG-Lid-Statcn (o.a. Duitsland, Enge-
land en de Benelux) samen met een meer omvattende aanpassing van de merken-
wetten (in verband met onder meer piraterij-bestrijding). 
De Rl.-aanpassing zou al per 28 dec. 1991 moeten zijn aangebracht, maar de Rl. geeft 
de Commissie de bevoegdheid de Lid-Staten tot 31 dec. 1992 de tijd te gunnen. 
Verg. art. 16 Rl.; zeker lijkt nu al dat Duitsland ook deze laatste termijn niet zal halen, 
vanwege de enorme afstemmingsproblemen die de Duitse eenwording, ook in juri-
disch opzicht, met zich meebrengt, verg. Meister, MA 1990 p. 429. De inwerkingtre-
ding van de Rl. is echter niet afhankelijk gemaakt van de (nog zeer onzekere datum 
van) inwerkingtreding van de EEG-merkenverordening (verder: de Vo.), wat aan-
vankelijk wel de bedoeling was. 
De wijzigingen die de Rl. zal meebrengen zijn tesamen met de wijzigingen die de 
Vo. zal meebrengen ondergebracht in het Ontwcrp-Protocol houdende wijziging van 
de BMW d.d. 15 mei 1991; in dit Protocol zijn tevens opgenomen de hierboven reeds 
besproken voorstellen voor een 'weigeringsbevoegdheid' van het Benelux Merken-
bureau en enige aanvullingen en verscherpingen van handhavingsmiddelcn. 
In een verder (nog enige jaren verwijderd) stadium zullen merkgebruikers in 
de EEG naast het nationale (of Bcnelux-)merk tevens de mogelijkheid krijgen 
een Europees merkrecht te verkrijgen op grond van de (nu nog ontwerp-)Vo; 
wat betreft de Vo. wordt in dit hoofdstuk uitgegaan van de geconsolideerde 
tekst van mei 1988 (Doe. 5865/88, zie verder par. 4.5). Ook op deze Europese 
merkenregelgeving zal in dit hoofdstuk nader worden ingegaan. Allereerst zal 
echter aan de orde komen welke betekenis het EEG-Verdrag, en met name de 
art. 85 en 86 alsmede jo. 30 - 36 voor de exploitatie en de uitoefening van het 
merkenrecht heeft. 
4.2 Betekenis EEG-recht voor (nationaal) merkenrecht 
De EEG-Lid-Statcn hebben zich onder andere ten doel gesteld de instelling van 
een gemeenschappelijke markt, als ware het één binnenlandse markt (art. 2 
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EEG-Verdrag). Daartoe is onder meer nodig de invoering van een regime 
waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging binnen de gemeenschappe-
lijke markt niet wordt vervalst, maar ook dat douanerechten en kwantitatieve 
beperkingen bij in- en uitvoer van goederen, alsmede alle maatregelen van 
gelijke werking, worden afgeschaft; verg. art. 3 sub a, c, f en h EEG-Verdrag. 
Krachtens art. 30 EEG-Verdrag zijn kwantitatieve invoerbeperkingen (tussen de 
Lid-Staten van de EEG) en alle andere maatregelen van gelijke werking verboden. De 
ruime uitleg van het begrip 'maatregelen met gelijke werking' in het Dassonville-ar-
rest (HvJ EG 11 juli 1974, zaak 8/74, Jur. Hv] EG 1974 p. 837) leidt er toe dat naast 
onder andere prijsvoorschriftcn, geneesmiddelen- en andere warenwetgeving en 
verplichte invoerdocumenten, ook nationale (c.q. Benelux) regelingen met betrek-
king tot intellectuele eigendomsrechten (i.e.-rechtcn) als zodanig kunnen gelden. Toe-
passing van (een beroep op) art. 30 is in het bijzonder van belang bij constructies 
waarbij sprake is van een vennootschappelijke verwevenheid tussen de (rechts)per-
sonen die goederen in het verkeer brengen en die zich tegen verdere verhandeling 
pogen te verzetten. Belangrijk is dat ook individuen (burgers, ondernemingen), 
gezien de directe werking van deze verdragsbepalingen (HvJ EG 8 juni 1971, zaak 
78/70, Jur. HvJ EG 1971 p. 487, DGG/Metro), daaropecn beroep kunnen doen, indien 
zij betrokken zijn in een gerechtelijke procedure. 
Niettegenstaande het mogelijk handclsbelemmcrcnde karakter van een i.e.-wet, heeft 
zo'n wet toch ook een zeker in EEG-verband erkend nut. De BMW bijv. beschermt 
zowel merkhouders (tegen misbruik van de reputatie van zijn merk door concurren-
ten) als consumenten (die door het merk een zekere herkomst- en kwaliteitsgarantie 
genieten). In het algemeen is de omvang en inhoud van dergelijke rechten, bij gebreke 
aan harmonisaticbepalingen, een zaak van nationaal resp. Benelux-recht (HvJ EG 14 
sept 1982, Kcurkoop, zie hieronder; HvJ EG 5 okt. 1988, zaak 53/87, NJ1991 nr. 106, 
SEW 1990 p. 302, Renault). Art. 36 EEG-Verdrag schept dan ook voor regelingen die 
gerechtvaardigd zijn in verband met bescherming van onder andere de industriële en 
commerciële eigendom, een uitzonderingspositie. Een beroep op zo'n regeling mag zich 
echter niet lenen als middel tot 'willekeurige discriminatie', dan wel een 'verkapte 
beperking' van de tussenstaatsc handel vormen; het optreden tegen parallel-importen 
vormt daarvan het duidelijkste voorbeeld. Nationale regelingen zijn dan ook alleen 
met art. 36 verenigbaar indien zij noodzakelijk zijn met het oog op het te bereiken doel, 
dat wil zeggen dat de beperking van het goederenverkeer in een redelijke verhouding 
moet staan tot het beoogde doel en niet op een andere, voor de tussenstaatsc handel 
minder beperkende wijze, kan worden bereikt (HvJ EG 20 mei 1976, zaak 104/75, Jur. 
HvJ EG 1976 p. 613, De Pcyper). 
Uit de jurisprudentie van het HvJ EG blijkt dat indien sprake is van enigerlei 
vorm van toestemming van een merkhouder (voor houders van andere i.e.-rech-
ten geldt in beginsel hetzelfde) bij het in het verkeer brengen van de gemerkte 
goederen in de EEG, rcehtsuitoefening tegen (re-)import daarmee wordt ver-
hinderd, tenzij er sprake is van wijziging van de waren (of de verpakking) of 
van ommerken. 
Verg. de volgende arresten: HvJ EG 18 febr. 1971, zaak 40/70, Jur. Hv] EG 1971 p. 69 
(Sirena); HvJ EG 31 okt. 1974, zaak 16/74, Jur. HvJ EG 1974 p. 1183 (Centrafarm/Win-
throp); HvJ EG 22 juni 1976, zaak 119/75, Jur. HvJ EG 1976 p. 1039 (Terrapin/Terra-
nova); HvJ EG 23 mei 1978, zaak 102/77, Jur. HvJ EG 1978 p. 1139 (Hoffmann-La 
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Roche/Centrafarm); HvJ EG 10 okt. 1978, zaak 3/78, Jur. HvJ EG 1978 p. 1823 
(Serenid/Seresta); HvJ EG 3 dec. 1981, zaak 1 /81,/мг. HvJ EG 1981 p. 2913 (Pfizer/Eu-
rimPharm); HvJ EG 17 okt. 1990, B/E 1991 p. 116, GRUR Int. 1990 p. 960 (Hag II). 
Voor overige vindplaatsen van deze jurisprudentie raadplege men het rechtspraak-
register. Enige besprekingen van (een deel van) deze jurisprudentie treft men aan in 
Helbach c.s., a.w. par. 998, Verkade, a.w. par. 82 e.V., alsmede Baken, Intellectuele 
Eigendom en vrij verkeer van goederen. 
Waar in het kader van een beroep op de uitzonderingsgrond van art. 36 eerst werd 
nagegaan in hoeverre het specifieke voorwerp van een i.e.-recht aan de orde was (wat 
dit voor merkrechten inhoudt, verg. HvJ EG 31 okt. 1974, Centrafarm /Winthrop, zie 
hierboven), is dat criterium langzamerhand vervangen door een 'toestemmingscri­
terium' (Beier, GRUR Int. 1989 p. 612): heeft de i.e.-rechthebbende het in zijn macht 
te beslissen over het al of niet in het verkeer brengen van het gemerkte, geoctrooi­
eerde of anderszins via een i.e.-recht beschermde produkt (wat bijv. het in het verkeer 
brengen via de octrooirechtelijk bekende dwanglicentie uitsluit: HvJ EG 9 juli 1985, 
ΒΙΕ 1976 p. 174, Pharmon/Hoechst). Ik prefereer de nog iets meer neutrale 'betrok-
kenheids'-maatstaf. Betrokkenheid (een term ontleend aan Verkade's annotatie 
onder HvJ EG 14 sept. 1982, zaak 144/81, (ΒΙΕ 1983 p. 9, Nancy Kean Gifts/Keur-
koop) bij het in het verkeer brengen van de (gemerkte) goederen neemt het HvJ EG 
niet alleen aan bij het door de merk- of licentiehouder zelf in het verkeer brengen, 
maar evenzeer bij het in het verkeer brengen door een conccrnvennootschap, joint 
venture of andere onderneming waarmee de rechthobbendeœw door art. 85 EEG-Ver-
drag bestreken rehtie heeft (zoals een licentieverhouding, een joint venture, een 
vennootschappelijke moeder/dochter-relatie, en misschien ook wel een dito zuster-
relatie). Dit gaat niet zonder meer op voor gevallen waarin buiten de EEG goederen 
in het verkeer worden gebracht, bijv. door de Koreaanse licentiehouder van de 
Canadese merkhouder, terwijl de Bcnelux-liccntichoudcr zich tegen import van de 
Koreaanse produkten wil verzetten. Verg. over deze materie onder meer bovenge-
noemde annotatie en Beier, GRUR Int. 1989 p. 614. 
Indien echter de rechten op een merk (of een handelsnaam) geheel onafhankelijk 
van elkaar zijn ontstaan en er sprake is van een 'gewoon' conflict tussen 
willekeurige partijen, dan is er ook sprake van een 'gewone' en vervolgbare 
inbreuk (HvJ EG 22 juni 1976, Terrapin/Terranova, zie hierboven; HvJ EG 17 
okt. 1990, Hag II, zie hierboven). Anders dan voor de Benelux (krachtens de 
BMW) geldt, is het EEG-territoir nog niet 'één en ondeelbaar' (althans wat 
betreft het merkenrecht). De zojuist bedoelde consequenties van het territoriaal 
beperkte karakter van nationale mcrkcnrcchtregclingen moeten dus voorals-
nog in EEG-Verband geaccepteerd worden. 
Vanuit een andere invalshoek, maar feitelijk met grotendeels hetzelfde resultaat 
zijn ook de art. 85 en 86 EEG-Verdrag met de (uitoefening van) i.e.-rechten in 
verband te brengen. 
De verenigbaarheid van uitoefening van i.c.-rcchten met het EEG-rccht is in de 
bcginjurisprudentic uitsluitend op de art. 85 en 86 gebaseerd. Later zijn echter de 
art. 30 en 36 uitgangspunt geworden. 
Toepassing van de kartclbepalingcn veronderstelt een ondernemersovereenkomst 
en/of de overige voorwaarden genoemd in de art. 85 en 86. De mogelijkheid van 
contractuele (of andere privaatrechtelijke) mededingingsbeperkingen in EEG-ver-
band met behulp van i.e.-rechten (bijv. door middel van licenties of overdrachten 
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aan 'gelieerde' derden) is beperkt; met name indien zij leiden tot marktenverdeling 
of prijsafspraken staan zij bloot aan nietigverklaring en dreigen er sancties van de 
Europese Commissie. Zoals echter is gebleken, onder andere in verband met fran­
chising (zie supra par. 2.3.3), zijn niet alle exploitatievormen van een subjectief 
i.e.-recht concurrentiebeperkend. Evenmin valt de loutere verkrijging van een i.e.-
recht als (misbruik van) een machtspositie te beschouwen. De uitoefening van dat 
recht kan evenwel op grond van art. 86 EEG-Verdrag verboden zijn, bijv. in geval 
van willekeurige leveringsweigering, of de vaststelling van onbillijke prijzen (HvJ 
EG 5 okt. 1988, zaak 53/87, Renault). De enkele weigering een licentie te verlenen, 
zelfs als daar een billijke royalty tegenover staat, is echter niet als misbruik te 
beschouwen (HvJ EG 5 okt. 1988, zaak 238/87, N] 1991 nr. 107, SEW 1990 p.302, 
Volvo). 
Belangrijk is ook dat in beginsel de geldigheid is aanvaard van afspraken ter buiten­
gerechtelijke beslechting van een geschil tussen onafhankelijke rechthebbenden op 
bijv. overeenstemmende merken of handelsnamen, gebruikt voor of in verband met 
gelijksoortige waren en ondernemingen (zogenaamde afbakeningsovereenkomsten; 
verg. HvJ EG 30 jan. 1985, zaak 35/83, DIE 1986 p. 124, Toltccs Special/Dorcet; HvJ 
EG 27 sept. 1988, zaak 65/86, (N/ 1991 nr. 61, Moroni-octrooi; zie overigens de 
beschouwing van Smulders en Glazener over dit onderwerp: ΒΙΕ 1991 p. 103 e.V.). 
Marktafbakening met behulp van i.e.-rechten is bezwaarlijk realiseerbaar; slechts met 
enige praktische maatregelen valt parallelimport (in Europees verband) nog te be­
moeilijken (enkeltalige verpakkingen en gebruiksaanwijzingen, aanbrengen van 
batchcodes om 'lekken' in de verkooporganisatie te achterhalen, uniforme prijspoli­
tiek, terugkoop van voorraden bij wederverkopers, etc: zie Cohen, EIPR1990 p.369). 
4.3 De Harmonisatierichtlijn 
De Commissie en het HvJ EG hebben kortom het nodige bijgedragen aan 'af­
braak' van op merk- en andere i.e.-rechten berustende territoriaal bepaalde 
grenzen binnen de EEG. De vraag is wat de Rl. nog aan die 'afbraak' toevoegt. 
Toch nog wel het één en ander. Verschillende opvattingen omtrent het merkbe-
grip, omtrent het voortbestaan van het merkrecht, omtrent de beschermings-
omvang en beschermingsinhoud van het merkrecht, kunnen tot divergenties 
leiden. In het idee van de toenemende 'vereuropcanisering' is het een gruwel 
te bedenken dat bijv. een door een ondernemer ontwikkeld merk in het ene land 
wel, en het andere niet kan worden ingeschreven. Een nog grotere gruwel is 
het wanneer in de ene Lid-Staat het gebruik van een inbrcukmakend teken wel, 
maar in de andere Lid-Staat niet kan worden tegengegaan. 
In de Europese rechtspraktijk is de stand van zaken (zie par. 4.2) dat voor de gevallen 
waarin de merkhouder ofwel door middel van opsplitsing, licentieverlening en 
paralleloverdrachten, ofwel voor de gevallen waarin het gemerkte produkt recht-
matig door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht, 
het HvJ EG en de Commissie de mogelijkheid van afzctrcgulering door middel van 
het merkrecht stevig hebben ingedamd. Voor alle duidelijkheid: er is sprake van een 
genuanceerde beoordeling ten aanzien van wel en niet toegelaten mededingingsbe-
perkende bepalingen in met name licenticcontractcn (zie bijv. ook de EEG-Grocps-
vrijstelling inzake franchisingovcrcenkomstcn, Vo. 4087/88 van 30 nov. 1988, inzake 
toepassing art. 85 lid 3 EEG-Verdrag, Pubi. EG L 359/46, 28 dec. 1988). 
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De speling die er evenwel nog is, kwam duidelijk naar voren in het arrest van 
het HvJ EG 22 juni 1976, Tcrrapin/Terranova. De merken Terrapin (voor prefab 
huizen) en Terranova (voor kant en klare gevelpleister) werden door het 
Bundespatentgericht (naar Duitse merkenrecht-maatstaven) conflicterend ge-
acht. In feite een 'doorsnee' merkengeschil, waarin de merkrechten wederzijds 
onafhankelijk en zelfstandig waren ontstaan. Zolang er nog nationale merkrechten 
bestaan, zal de coëxistentie van conflicterende merken uit het territorialiteits-
principe voortvloeien (Schwartz, GRUR Int. 1981 p. 2). 
De beoogde harmonisatie zal slechts in beperkte mate betrekking hebben op 
exploitatie van het merkrecht (bovendien op een wijze waarvan de verenig-
baarheid met het huidige Europese recht betwijfeld mag worden) en zal zelfs 
geen betrekking hebben op zo'n Terrapin/Terranova-geval. Toch heeft zij zin, 
daar het (zoveel als tot dusverre politiek mogelijk) wegwerken van verschillen 
tussen de diverse nationale merkenwetten immers het wegwerken van even 
zovele onnodige handelsbelemmeringen vormt. Ik denk daarbij met name aan 
kwesties als het merkbegrip, de beschermingsinhoud en -omvang, de voor-
waarden voor voortbestaan van het merkrecht en de verhouding met lokaal of 
regionaal beperkte rechten. 
Ook bij dit toch enigszins beperkt geformuleerde nut van de RL moeten enige 
kanttekeningen worden geplaatst (zie ook Helbach c.s. a.w., par. 741). De Lid-Statcn 
hebben op bepaalde punten nog een belangrijke keuzevrijheid behouden, niet alleen 
ten aanzien van de vraag of maar ook ten aanzien van de vraag hoe die wetgeving 
moet worden aangepast. De moeite die het evenwel heeft gekost om tot een door 
iedere Lid-Staat te accepteren compromis te komen, kan opwegen tegen de nadelen 
van de verschillen die de RL nog steeds toelaat. De keuze was gelukkig niet: een 
perfecte RL of helemaal geen. Men heeft er, gezien de considerans, naar gestreefd 
slechts die bepalingen aan te passen, die het meest rechtstreeks van invloed zijn op 
de werking van de interne markt. 
De definitieve versie van de RL verschilt aanzienlijk van eerdere versies (zie 
voor een interessant deel van de wordingsgeschiedenis: Furstner/Geuze, ΒΙΕ 
1988 p. 215). Een enkele keer zal ik verwijzen naar eerdere voorstellen voor een 
RL, te weten die van 1980 {Pubi. EG 31 dec. 1985,351/4) en die van 1985 (.Pubi. 
EG 31 dec. 1985, С 351/4). 
4.4 Inhoud van de richtlijn 
4.4.1 Inleiding 
In de hierna volgende paragrafen zal ik trachten aan te geven in hoeverre de 
Benelux-merkenwetgeving als gevolg van de RL zal dienen te worden aange­
past. De tekst van de RL wordt hieronder telkens per artikel(lid) weergegeven. 
Bij het afsluiten van het manuscript was inmiddels het boven reeds genoemde 
Ontwerp-Protocol d.d. 15 mei 1991 voorhanden (verder: O.P.). Van de tekst van 
dat O.P. maak ik hieronder gebruik. 
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4.42 Considerans 
De considerans van de Rl. stelt dat geen volledige harmonisatie is beoogd, en 
dat is een verstandig uitgangspunt, alleen al omdat er, zolang er binnen de 
Gemeenschap cultuur- en taalverschillen bestaan, behoefte zal bestaan aan 
'aangepaste' merken. 
Uitdrukkelijk wordt gewezen op de vrijheid van Lid-Staten regels te stellen aan 
onder meer de procedure waarin verval of nietigheid wordt vastgesteld, en om 
de rechtsgevolgen van verval of nietigheid te regelen. Ook de wijze van 
inschrijving van merken is aan de Lid-Staten overgelaten; in de Rl. wordt geen 
keuze tussen een 'actief' Merkenbureau of een 'passief' c.q. 'lijdelijk' Merken-
bureau opgelegd. Evenmin worden aan de hoedanigheid van de merkdeposant 
(rechtspersoon of natuurlijk persoon; wel of geen eigenaar van een onderne-
ming) bijzondere eisen gesteld. 
De Rl. beoogt niet de toepassing van nationale regels met betrekking tot oneerlijke 
mededinging, wettelijke aansprakelijkheid en consumentenbescherming op merken 
uit te sluiten (dit in tegenstelling tot het uitgangspunt in het voorstel van 1980!). De 
verschillen die daaruit kunnen voortvloeien zijn op enige punten overigens al 
enigszins weggenomen, gezien de harmoniserende invloed die ook daarop door de 
Europese wetgever wordt uitgeoefend. Tc denken valt aan bijv. de produktenaan-
sprakelijkhcidsrichtlijn (PuW. EG 1985 L 210/89, en de Nederlands uitwerking in de 
art. 6.185 e.v. NBW (art. 1407a-j BW), omtrent onder meer de schadevergoedings-
plichtige merkartikelfabrikant of -handelaar als 'producent'), de Rl. inzake mislei-
dende reclame (Pubi EG 1984 L 250/17), en een imposante reeks arresten over de 
reikwijdte van de bepalingen inzake het vrije goederenverkeer in de EEG, en de 
reikwijdte van de toegelaten nationale uitzonderingen daarop in verband met regels 
met betrekking tot ongeoorloofde mededinging. Voor de hand ligt echter dat er in 
het nationale vermogens- en procesrecht van de Lid-Staten, waarmee het merken-
recht belangrijke aanknopingspunten heeft, grote verschillen bestaan die een rem-
mende invloed op een dergelijke harmonisatie kunnen uitoefenen. Het uitgangspunt 
van de Rl. is echter juist (en 180 graden gewijzigd ten opzichte van het voorstel van 
1980); harmonisatie van het merkenrecht is geen adequaat middel om tot harmoni-
satie van niet-mcrkenrechtclijke onderwerpen te komen. 
De Rl. heeft niets aan de werking van het VvP (en daarmee aan enkele 'mini-
mum-beschermingseisen' én het beroep op de Unieprioritcit) willen afdoen. 
De considerans bevat nog enkele 'diepere' motieven voor de introductie van 
een aantal bijzondere voorschriften. Indien zo'n voorschrift aan de orde komt, 
zal daarop nog nader worden ingegaan. 
4.4.3 Art. 1: Toepassing 
Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een 
Lid-Staat het voorwerp is van inschrijving of aanvrage om inschrijving als een 
individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van 
inschrijving of aanvrage om inschrijving bij het Benelux Merkenbureau of van een 
internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een Lid-Staat. 
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Art. 1 Rl. bevat een type 'van-toepassing-verklaring' dat als zodanig in de BMW 
niet is opgenomen. Er is mee bedoeld uit te drukken dat de Rl. slechts het oog 
heeft op regels met betrekking tot ingeschreven (of ter inschrijving aangeboden) 
merken, en wel individuele, collectieve, garantie- of kwaliteitsmerken. Rechten 
op merken die slechts zijn ontstaan (en kunnen voortbestaan) door het gebruik 
dat er van gemaakt is (en wordt) blijven een nationale aangelegenheid (te 
denken valt aan de Britse 'common law rights'). De Rl. bevat niet de verplichting 
om voor al deze soorten merken regels vast te stellen (Doe. 9142/88). 
Aan het enkele gebruik van merken valt echter ook in het systeem van de Rl. wel 
enige 'passieve' bescherming te ontlenen; namelijk in die zin dat de Lid-Staten 
binnen bepaalde grenzen oudere aanspraken moeten erkennen die de inschrijving 
van jongere, conflicterende merken kunnen verhinderen of ongedaan maken. 
De Rl. dwingt de Lid-Staten niet hun Merkenbureaus met bepaalde functies op te 
zadelen. Onder de 'oude' Nederlandse Merken wet 1893 had het Merkenbureau de 
bevoegdheid tot het ambtshalve weigeren onder andere van inschrijvingen van 
merken die conflicteerden met oudere merkinschrijvingen. Aangezien in het systeem 
van de BMW de inschrijvende instantie, het Benelux Merkenbureau, geen weige-
ringsbevoegdheid heeft, zal hieronder slechts worden gerept over gronden voor 
nietigheid, en niet (tevens) over gronden voor weigering (de toekomst kan wat die 
weigcringsbevoegdheid betreft wellicht verandering brengen, zie supra par. 3.4.2.2). 
Evenmin stelt de Rl. eisen omtrent de wijze van vernieuwing van de inschrijving, de 
hoogte van de inschrijvingslcgcs, of omtrent de gevolgen van niet-naleven van 
procedureregels. 
4.4.4 Art. 2: Tekens die een merk kunnen vormen 
М гквп kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische 
.. voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, 
letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten 
van een onderneming kunnen onderscheiden. 
De definitie zoals die in art. 2 is neergelegd, is, zowel naar aard van het teken 
als naar de functie, betrekkelijk ruim. Voor wat betreft dat laatste is in feite 
uitgangspunt: een teken dat de waren of diensten van een onderneming kan 
onderscheiden (van die van andere ondernemingen, aldus de Engels-, Duits- en 
Franstalige versies van de Rl. en de bijgaande stukken: Doe. 9142/88) is een 
merk. Onder de BMW zijn we op dit punt wel wat gewend, maar in bijv. het 
Verenigd Koninkrijk is het slikken (Morcom, EIPR 1990 p. 392), met name 
omdat bij de vaststelling van de Rl. (net als bij de Vo., Doe. 5865/88) uitdruk­
kelijk is vastgelegd dat ook drie-dimensionale vormen, combinaties van kleu­
ren, een enkele kleur en zelfs klanken als merk kunnen dienen (Doe. 9142/88). 
De Rl. eist dat het teken vatbaar is voor een grafische vastlegging. Deze eis lijkt 
te betekenen dat het geen zin meer heeft zich te bekreunen over nieuwe(re) 
registratiemethoden om tekens, die zonder meer een merk-functie kunnen 
vervullen maar waarvan de wijze van depot nu nog een belemmering voor 
inschrijving vormt, toch merkbescherming toe te kennen. De Rl. kent immers 
maar één registratiemethode: de grafische (waaronder begrepen de foto-grafi-
sche) vastlegging. 
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In het O.P. is niet voor overneming gekozen. De Benelux-merkdeposant (en zijn 
gemachtigde) kan zich het hoofd blijven breken over de vraag hoe de leuke recla-
me-radiotune (door middel van een notenbalk?), de specifieke geur (door depot van 
een chemische formule?) of (zie Spoor, De gestage groei van het merk, het werk en de 
uitvinding, Zwolle 1990 p. 10) de plaats in het winkelschap (door een foto?) precies 
voor inschrijving moet worden aangeboden, zolang het Benelux Merkenbureau de 
facto slechts 'grafische' merken inschrijft. Een andere kwestie is hoe men in een 
vooronderzoek op de hoogte kan komen van het bestaan van dergelijke merken in 
het merkenregister (zolang het onderzoek nog niet door middel van een 'zingende' 
of 'snuffelende' computer geschiedt). 
De in de Rl. neergelegde cis van grafische vastlegging dient tevens om de omvang 
van een merkinbreuk-geschil aan één kant vooraf te bepalen, namelijk tot datgene 
wat de merkhouder in zijn depot als merk heeft geformuleerd; in dat opzicht 
verschilt de BMW echter niet van de RL. 
4.4.5 Art. 3: Gronden voor weigering of nietigheid 
In de art. 3 en 4 Rl. zijn de gronden voor nietigheid van het merkdepot 
opgesomd, te verdelen in gronden die de Lid-Statcn expliciet in hun wetgeving 
verplicht zijn op te op te nemen (art. 3 leden 1 en 3; art. 4 leden 1 en 3) en gronden 
die facultatief in de nationale wetten kunnen worden opgenomen (art. 3 lid 2; 
art. 4 leden 4 en 5). Tevens is een verdeling gemaakt in wat wij plegen te noemen 
absolute en relatieve weigcringsgronden (resp. art. 3 en 4). De absolute gronden 
zijn gericht op de toelaatbaarheid of de deugdelijkheid van het merk an sich, 
de relatieve gronden zijn gericht op de onverenigbaarheid met een ander merk 
of een andersoortige en jegens het merk beschermbare aanspraak. Aan dit 
onderscheid verbindt de Rl. geen gevolgen; veeleer knoopt zij aan bij de 
gevolgen die daaraan in nationaal verband worden verbonden. 
(art. 3 lid 1) 
1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen 
worden: 
a. tekens die geen merk kunnen vormen; 
b. merken die elk onderscheidend vermogen missen; 
с merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel 
kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestem­
ming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de 
waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of 
diensten; 
d. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale 
taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; 
Het door het VvP geïnspireerde art. 3 lid la-d geeft, in onderlinge samenhang, 
aan welke tekens als ondeugdelijk moeten worden beschouwd om als merk te 
(kunnen) dienen. Voor een gedeelte, althans gemeten naar het Beneluxrecht, 
overlappen de artikel-subleden elkaar ('merken die elk onderscheidend ver-
mogen missen' en 'merken die uitsluitend bestaan uit een teken dat in de 
handel kan dienen tot aanduiding van de soort van de waar' lijden toch aan 
hetzelfde euvel?), maar de bedoeling lijkt duidelijk. 
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De eis dat een teken als merk moet kunnen dienen, is niet met zoveel woorden in de 
BMW neergelegd (althans indien 'kunnen' in art. 3 lid la moet worden gelezen als 
'mogen'; verg. in de anderstalige versies: 'Zeichen, die nicht als Marke eintragungs-
fahig sind'; 'Signs, which cannot constitute a trade mark'; 'les signes qui ne peuvent 
constituer une marque'), op de categorie van art. 1 lid 2 BMW na. Helbach es. (a.w. 
par. 807 e.v.) leiden uit met name BenGH 19 jan. 1981, ΒΙΕ 1981 p. 145, NJ1981 nr. 
294, Kinder, de aanvaarding van een dergelijke 'rechtmatigheidseis' voor Benelux-
merken af. De betekenis van deze eis schuilt hierin dat tekens die geen merk mogen 
zijn (omdat monopolisering van bepaalde tekens ongewenst zou zijn), ook niet na 
feitelijke inburgering als merk de merkbescherming kunnen verkrijgen. Deze con­
sequentie wordt schijnbaar ook in de RL getrokken (verg. art. 3 lid 3, zie infra). Toch 
behoeft deze bepaling niet tot wijziging van de BMW (en met name niet de art. 1 jo. 
19 jo. 14 A lid la BMW) te leiden. Enerzijds omda t de Beneluxrechtspraak nu eenmaal 
bescherming aan niet-ondcrschddende tekens onthoudt, en anderzijds omdat de 
verkeersopvattingen doorslaggevend zijn. Bovendien sluit art. 6 lid 1 RL een actie 
uit indien een beroep wordt gedaan op een recht op een merk dat valt onder de 
categorieën b, с of d. De vraag blijft natuurlijk of het HvJ EG, dat waakt over een 
eenduidige uitleg van richtlijnbcpalingen, aan het begrip 'onderschddend vermo­
gen' dezelfde inhoud zal geven als het BenGH. 
Bij de categorie onder d moet de kanttekening worden gemaakt dat depots van 
dergelijke tekens slechts voor nietigverklaring in aanmerking komen indien 
het, gelet op de relatie met de waren of diensten waarvoor zij zijn verricht, gaat 
om tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide 
handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden. 
(vervolg art. 3 lid 1) 
e. tekens die uitsluitend bestaan uit: 
• de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of 
- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te 
verkrijgen, of 
- de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft; 
In dit sub-artikellid is (vrijwel) letterlijk art. 1 lid 2 BMW overgenomen. Toch 
bestaat er wel een verschil, daar bij de totstandkoming van de RL uitdrukkelijk 
is neergelegd dat waar in art. 3 lid Ie wordt gesproken over de 'vorm van de 
waar', daarmee tevens is bedoeld: de vorm van de verpakking (Doe. 9142/88). 
Die consequentie heeft het Gemeenschappelijk Commentaar bij de BMW des­
tijds niet willen trekken (zie voor kritiek op deze bepaling, zowel ten aanzien 
van het in het G.C. genoemde voorbeeld: parfumflesjes, als op het beginsel: 
Verkade, Bescherming Uiterlijk Produkten p. 169). 
(vervolg art. 3 lid 1) 
f. merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden; 
g. merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten 
aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of 
diensten; 
h. merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten, krach­
tens art. 6ter Verdrag van Parijs geweigerd of nietig verklaard moeten worden. 
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Deze nietighcidsgronden worden met zoveel woorden ook in de BMW ge­
noemd (art. 4 sub 1 en 2 jo. art. 14 A lid 1c BMW): de depots van merken in strijd 
met de openbare orde of goede zeden (art. 4 sub 1, Ie volzin), de depots van 
misleidende merken (art. 4 sub 2), en de depots van merken in strijd met art. 
6ter VvP (art. 4 sub 1,2e volzin). Ook hier geldt dat de BMW geen aanpassing 
behoeft. 
(vervolg art. 3) 
- 2. Elke Lid-Staat kan bepalen dat een merk niet ingeschreven wordt, of, indien 
ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voorzover: 
a. het gebruik van dat merk verboden kan worden op grond van andere dan 
merkenrechtelijke bepalingen in die Lid-Staat of in de Gemeenschap; 
b. het merk een teken met grote symbolische waarde en met name een religieus 
symbool omvat; 
с het merk andere badges, emblemen en wapenschilden van openbaar belang 
omvat dan bedoeld in art. 6ter Verdrag van Parijs, tenzij de inschrijving daarvan 
overeenkomstig het recht van de Lid-Staat door de bevoegde autoriteiten is 
- toegestaan; 
d. de aanvrage om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponeerd. 
In de BMW zijn niet de nietighcidsgronden opgenomen die art. 3 lid 2a-c Rl. 
noemt, en aanpassing zou, indien men het zou overwegen, nodig zijn gezien 
het limitatieve karakter van de in de BMW opgenomen nietigheids- en verval-
gronden. Het is echter de vraag of de Benelux-wetgever deze wel zou moeten 
opnemen. 
De bepaling van art. 3 lid 2a dat een depot kan worden nietig verklaard indien en 
voor zover gebruik van dat merk op andere dan tnerkenrechtelijke gronden verboden 
kan worden, opent enige interessante toepassingsmogelijkheden: depots van mer­
ken die conflicteren met oudere handelsnaamrcchtcn (zelfs al beslaan die laatste 
rechten maar een klein deel van het territoir van een Lid-Staat; zie ook art. 4 lid 4b 
en 4c, alsmede art. 6 lid 2 RL); depots van merken die (geheel of gedeeltelijk) in strijd 
zijn met bepalingen van de Warenwet (waaronder milieu- of gezondheidsclaims) of 
art. 6.194 NBW (art. 1416a BW); zelfs depots van merken waarvan het inbreukma-
kend gebruik door een derde is uitgelokt. De opneming van zo'n bepaling roept m.i. 
onnodige problemen op (zoals de tussen de Bcnelux-staten ongetwijfeld bestaande 
verschillen in criteria die voor zo'n nietigheidsgrond gelden), voor zover andere 
bepalingen al niet (op nauwkeuriger wijze geformuleerd) in de nietigheid van 
dergelijke depots voorzien. 
De gronden genoemd onder art. 3 lid 2b en 2c kunnen in uitzonderingsgevallen 
betekenis hebben. Wat betreft de tekens met een grote symbolische waarde (waarvan 
de opneming in de Rl. voortspruit uit een Griekse wens, zie Furstner, BMM-bulletin 
maart 1989 p. 6) kan worden gewezen op de mogelijke overlap met art. 3 lid lh en 
vooral art. 3 lid lf, maar deze laatste nietigheidsgrond lijkt wat restrictiever te zijn 
bedoeld; wat echter te denken van depots van de Olympische ringen, namen van 
leden van het Koninklijk Huis e.d., het V-tcken, een kenmerkend profiel van een 
bekend persoon (zie bijv. HR 28 okt. 1948, N] 1949 nr. 169, Churchill: merk voor 
rokersartikclen)? In het O.P. is (conform bijv. de stemming in Duitsland, zie Meister, 
MA 1990 p. 434) geen voorstel tot opneming van art. 3 lid 2b (noch van art. 3 lid 2c) 
in de BMW gedaan. 
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Art. 3 lid 2d is een nietigheidsgrond van grote betekenis: het depot te invader trouw 
(art. 4 sub 6 jo. art. 14B, aanhef sub 2 BMW); een bepaling die bijv. in de richtlijnversie 
van 1980 nog ontbrak, maar op uitdrukkelijk Benelux-veizoek is opgenomen. Op-
merkelijk is dat de Rl. deze grond onder de absolute nictigheidsgronden rangschikt, 
terwijl de BMW de bevoegdheid daarop een beroep te doen slechts aan met name 
genoemde belanghebbenden toekent. Omdat de Rl. aan de Lid-Staten overlaat wie 
en onder welke omstandigheden de nietigheid van depots kan inroepen, hoeft dit 
voor de BMW overigens geen consequenties te hebben. 
(vervolg art. 3) 
3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig 
verklaard overeenkomstig lid 1, onderò, с of d, indien het merk, als gevolg van 
het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving 
onderscheidend vermogen heeft verkregen. De Lid-Staten kunnen voorts bepa-
len dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend 
vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving. 
Deze bepaling verbiedt de Lid-Sta ten in hun wetgeving op te nemen de mogelijkheid 
nietig te verklaren het depot van het merk dat vóór de datum van inschrijving 
aanvankelijk geen, maar later wèl onderscheidend vermogen heeft verkregen. 
De BMW, althans het BcnGH, gaat in ieder geval nog een (ook door de Rl. aanvaard) 
stapje verder. De BMW kent het Benelux Merkenbureau immers niet de bevoegdheid 
toe de inschrijving van tekens op grond van het ontbreken van onderscheidend 
vermogen te weigeren. De mogelijkheid dat tekens onderscheidend vermogen 
verkrijgen na het depot of de inschrijving is in de Bcnclux-rechtspraak uitdrukkelijk 
aanvaard (zie BenGH 9 febr. 1977, B/E 1977 p. 195, N] 1978 nr. 415, Centrafarm/Beec-
ham; BenGH 19 jan. 1981, B/E 1981 p. 145, N/1981 nr. 294, Kinder). Die mogelijkheid 
laat de Rl. thans (in tegenstelling tot de versie uit 1980) uitdrukkelijk toe; de BMW 
behoeft op dit punt dus geen aanpassing. 
Van de mogelijkheid van inburgering worden uitdrukkelijk uitgezonderd de tekens 
genoemd in art. 3 lid Ie, lf, lg en lh, alsmede (zoals hierboven reeds vermeld) de 
'tekens die geen merk kunnen vormen' (art. 3 lid la). 
ï (vervolg art. 3) 
4. Elke Lid-Staat kan bepalen dat, in afwijking van de leden 1, 2 en 3, de gronden 
voor weigering en nietigheid welke in die Staat golden vóór de datum van 
inwerkingtreding van de bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen, 
van toepassing zijn op merken waarvan de aanvragen om inschrijving vóór die 
datum zijn gedeponeerd. 
De Rl. kan in beginsel een zekere 'terugwerkende kracht' hebben ten aanzien 
van de nietigheidsgronden voor depots van merken die reeds waren ingeschre-
ven op het moment dat het O.R in werking is getreden; als gevolg van de 
wetswijzigingen kunnen die depots opeens aan meer nietigheidsgevaren bloot 
staan dan voorheen. Het O.P. breidt de toepasselijkheid niet uit tot de 'hangen-
de' depots, ondanks het feit dat de Rl. daartoe wel de mogelijkheid biedt. De 
inhoud van het O.R brengt overigens mee dat de BMW voor wat betreft de 
absolute nictigheidsgronden geen wijziging zal ondergaan, zodat aan het opne-
men van een dergelijke overgangsbepaling geen behoefte is. 
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4.4.6 Art. 4: Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende 
strijd met oudere rechten 
In art. 4 zijn opgesomd, deels verplicht (leden 1 en 3), deels facultatief (lid 4) in 
de nationale merkenwetten op te nemen, de gronden voor nietigheid wegens 
strijd met oudere merkrechten of oudere andersoortige aanspraken. 
/. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig 
verklaard: 
a. wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten 
waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren 
of diensten waarvoor het merk is ingeschreven; 
b. wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking 
heeft op dezelfde of soortgelijke ware of diensten, indien daardoor bij het 
publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie 
met het oudere merk. 
De eerste 'relatieve' nietigheidsgrond is goed te vergelijken met de bepaling 
van art. 3,2e alinea onder a BMW jo. art. 14B, aanhef sub 1 BMW. De in de Rl. 
onder a en b genoemde gronden kunnen overigens gemakkelijk worden sa-
mengevoegd: de nietig te verklaren depots behoeven niet slechts te betreffen 
volstrekt identieke oudere merken, maar ook overeenstemmende, en behoeven 
evenmin slechts te betreffen dezelfde waren of diensten, maar ook soortgelijke 
waren of diensten. De Rl. introduceert evenwel een nieuw begrip: het één en 
ander gaat slechts op 'indien daardoor verwarring kan ontstaan, inhoudende 
de mogelijkheid van associatie met het oudere merk' (zie over deze belangrijke 
zinsnede nader bij art. 5 Rl.). 
- (vervolg art. 4) 
2. Onder Oudere merken'in de zin van lid 1 worden verstaan: 
a. de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de 
merkaanvrage, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het 
ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangsrecht, en die behoren tot 
de volgende categorieën: 
i: Gemeenschapsmerken; 
ii: in de Lid-Staat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het 
Benelux Merkenbureau ingeschreven merken; 
iii: merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met wer-
king in een Lid-Staat; 
b. de Gemeenschapsmerken waarvan overeenkomstig de verordening inzake 
het Gemeenschapsmerk op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen op 
grond van een onder a, punten ii: en iii:, bedoeld merk, ook al is van dit merk 
afstand gedaan of is het merk vervallen; 
с de aanvragen om inschrijving bedoeld onder a en b, mits deze zullen worden 
ingeschreven; 
d. de merken die op de depotdatum van de merkaanvragen of, in voorkomend 
geval, van het ten behoeve van de merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, 
in een Lid-Staat algemeen bekend zijn in de zin van art. 6bis Verdrag van 
Parijs. 
Europees merkenrecht 137 
; 3. Voorts wordt niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig ver-
klaardeen merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een ouder Gemeenschaps-
merk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving /'s gevraagd of dat is ingeschreven 
voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere 
Gemeenschapsmerk ingeschreven is, wanneer het oudere Gemeenschapsmerk 
in de Gemeenschap bekend is en wanneer door het gebruik, zonder geldige 
reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of 
afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het 
oudere Gemeenschapsmerk. 
De Rl. geeft in art. 4 lid 2 vervolgens nader aan wat onder oudere merken wordt 
verstaan, waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met het inroepen van 
het voorrangsrecht ex art. 4 VvP. 
In het O.P. wordt de mogelijkheid aangegrepen om in art. 3, Ie al. BMW een kleine 
wijziging door te voeren; de archaïsche term 'fabrieks- en handelsmerken' wordt 
simpelweg vervangen door 'merken', één en ander in overeenstemming met een 
titelwijziging van de OvM in 1967. 
De BMW biedt, daarvan mag wel worden uitgegaan, reeds onderdak aan de 
categorieën van merken die in art. 4 lid 1 en 2 worden bedoeld, behalve waar 
het gaat om oudere EEG-merkcn. EEG-merken bestaan nog niet, maar komen 
er (ooit) wel; op dit punt zal de BMW dan ook dienen te worden aangepast. De 
bedoeling is dat de wijzigingen die de introductie van de Vb. met zich brengt, 
deels in een apart hoofdstuk van de BMW ondergebracht worden (art. 44 e.v. 
BMW; zie par. 4.5.15). 
Belangrijk is dat de Rl., zoals do BMW doet, de mogelijkheid geeft uit te gaan van 
de depotdatum en niet de feitelijke inschrijznngsdatum als uitgangspunt neemt; data 
die, in ieder geval in het BM W-systeem, verschillen. Zie de bepaling van art. 4 lid 2c: 
ook de aanvragen om inschrijving tellen mee, mits (uiteraard) die aanvragen (uitein-
delijk) worden ingeschreven. In het BMW-systeem staat het depot gelijk met het in 
de Rl. gehanteerde begrip aanvrage om inschrijving (verg. art. 6B BMW). In BenGH 
21 dec. 1990, NJ 1991 nr. 429 (Prince) is voor de ontvankelijkheid in inbreukprocedures 
ex art. 13A BMW uitgemaakt dat de door dat artikel geboden bescherming al loopt 
vanaf het tijdstip van depot; men hoeft niet te wachten tot de handhavingsverklaring 
ex art. 6B lid 2 BMW is afgelegd, laat staan tot het merk definitief is ingeschreven. 
Voor wat betreft de bepaling van de rangorde van merkrechten zal de Rl. dus geen 
veranderingen brengen; ik zie in de Rl. geen obstakels die aan bovengenoemd arrest 
afdoen. 
Art. 4 lid 2b hangt nauw samen met de invoering van de Vo.. Oudere rechten op een 
EEG-merk kunnen immers al ontslaan doordat het merk eerder als nationaal merk 
heeft gegolden (zie infra par. 4.5.4). 
Als een bijzondere nietighcidsgrond, die ook in de BMW is opgenomen, geldt nog 
het bestaan van in een Lid-Staat algemeen bekende merken (verg. art 6bis VvP jo. art. 
4 sub 5 BMW, jo. art. 14B, aanhef, sub 2 BMW). 
In art. 4 lid 3 Rl. vinden we een uitvloeisel van de (ook internationaal) ruimer 
geworden opvattingen omtrent de omvang van het subjectieve merkrecht. Het 
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gaat hier om een verplicht in de nationale merkenwetten op te nemen nietig-
heidsgrond. Ook indien collisie bestaat met een ouder, identiek of overeenstem-
mend, EEG-merk ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn, 
kan het depot worden nietigverklaard. 
Dat is echter slechts mogelijk ind icn dat oudere EEG-merk in de Gemeenschap bekend 
is (daarover meer infra par. 4.5.8) en wanneer door het gebruik dat van het jongere 
merk (zonder geldige reden) wordt gemaakt, ongerechtvaardigd voordeel wordt ge-
trokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de repu-
tatie van het oudere EEG-merk. Overneming van deze bepaling zal geschieden in 
art. 3,2e alinea BMW (zie hieronder). 
(vervolg art 4) 
4. Elke Lid-Staat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien 
ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voorzover: 
a. het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk in de zin 
van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren 
of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk inge-
schreven is, indien het oudere merk bekend is in de betrokken Lid-Staat en 
indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk onge-
rechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het 
onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk; 
In art. 4 lid 4 RL worden de facultatieve nietigheidsgronden opgesomd. De grond 
genoemd in art. 4 lid 4a is bijzonder, althans in relatie met de huidige in de art. 
4 en 14 BMW opgenomen nietigheidsgronden. 
In het Bcnelux-overleg voorafgaand aan de opstelling van het OP. heeft men 
afwisselend de nietigheidsgrond van art. 4 lid 4a wel en niet als een voor de 
BMW nieuwe nietigheidsgrond willen opnemen in art. 3,2e al. onder b. jo. art. 
14B lid 1 BMW. In het O.P. van 15 mei 1991 is art. 3,2e alinea BMW inderdaad 
wèl dienovereenkomst aangepast. Dit zal een breuk met de huidige stand van 
zaken betekenen, gelet met name op BenGH 22 mei 1985, ΒΙΕ 1986 p. 231, NJ 
1986 nr. 770 (Lux/Lux-Talc), niettegenstaande het bestaan van art. 4 sub 5 jo. 
art. 14B lid 2 BMW (nietigheid wegens bestaan van oudere, niet per se voor 
soortgelijke waren of diensten gebruikte, algemeen bekende merken). Men leek 
aanvankelijk (en m.i. op goede gronden) terug te schrikken voor het in het 
systeem van nietigheidsgronden introduceren van 'vage en aan tijd gebonden 
begrippen als bekendheid, verwateringsgevaar en goodwill-afbreuk'. De pro­
cessuele complicaties die dit zal meebrengen blijken dus in de ogen van 
wijzigings-voorbereiders minder zwaar te wegen dan de disharmonie die 
anders in art. 13A-1-2 BMW-gcvallen zou ontstaan tussen de registersituatie en 
de verbodssituatie. Het gevolg is een 'nieuwe' rangordebcpaling (t.w. art. 3,2e 
alinea, onder b, waarin oo/c het EEG-merk onderdak vindt, conform art. 4 lid 3 
RL). Daarmee is het 'oude' art. 3, 2e alinea, onder b (bestaan van oudere 
collectieve merken, waarbij soortgelijkheidscis niet werd gesteld) in verband 
met art. 15 RL (zie hieronder) vervallen. 
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(vervolg art. 4 lid 4) 
b. rechten op een niet ingeschreven merk of een anderin het economisch verkeer 
gebruikt teken venvorven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage 
om inschrijving van het merk of in voorkomend geval vóór de datum van het 
ten behoeve van die merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, en dat niet 
ingeschreven merk of dat andere teken de houder ervan het recht verleent om 
het gebruik van een jonger merk te verbieden; 
с het gebruik van het merk kan worden verboden opgrond van een ander ouder 
recht dan de in de leden 2 en 4, onder b vermelde rechten, met name van: 
i: een recht op een naam; 
ii: een recht op een portret; 
iii: een auteursrecht; 
iv: een recht van industriële eigendom; 
d. het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder collectief merk waaraan 
een recht verbonden was dat ten hoogste driejaar vóór het depot is vervallen; 
e. het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder garantie- of kwaliteits-
merk waaraan een recht verbonden was dat vervallen is binnen een termijn 
voorafgaande aan de aanvrage om inschrijving van het merk, waarvan de duur 
door de Lid-Staat wordt vastgesteld; 
f. het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk waaraan een recht 
was verbonden door dezelfde of soortgelijke waren of diensten, dat vervallen 
is ten gevolge van het niet vernieuwen binnen een termijn van ten hoogste 
twee jaar voorafgaande aan de aanvrage om inschrijving van het merk, tenzij 
de houder van het oudere merk in de inschrijving van het merk heeft toege-
stemd of het oudere merk niet is gebruikt; 
g. het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een merk dat in het 
buitenland werd gebruikt op het tijdstip van de aanvrage en daar nog wordt 
gebruikt, indien de aanvrage door de aanvrager te kwader trouw is gedaan. 
5. De Ud-Staten kunnen toestaan dat in voorkomend geval de inschrijving niet 
geweigerd of het merk niet nietig verklaard behoeft te worden wanneer de houder 
van het oudere merk of oudere recht erin toestemt dat het merk wordt ingeschre-
ven. 
6. Elke Lid-Staat kan bepalen dat, in afwijking van de leden 1 tot en met 5, de 
gronden voor weigering en nietigheid welke in die Staat golden vóór de datum 
van inwerkingtreding van de bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te 
voldoen, van toepassing zijn op merken waarvoor vóór die datum een aanvrage 
gedeponeerd is. 
en heeft er bij het opstellen van de RI. naar gestreefd het systeem van 
eligheidsgrondcn dusdanig te vervolmaken dat (ook) in de gevallen waarin 
bruik van merk kan worden verboden vanwege het bestaan van betere, 
idere aanspraken, het depot van dat merk uit het register moest kunnen 
orden verwijderd. Het uiteindelijke doel is kennelijk het bestaan van 'schone' 
gisters, zonder dat uit merkenregisters pretenties van claims kunnen voort-
oeien die in de mcrkenrechtclijke werkelijkheid niet bestaan. 
Het systeem van de BMW is andere. Zo'η vergaande betekenis kan (en mag) aan het 
merkenregister niet worden toegekend; de doelstelling van een volkomen 'schoon' 
register kan nooit worden gehaald, terwijl in het systeem van de BMW (art. 38 BMW) 
alle ruimte is om gebruik van een merk in strijd met andermans gerechtvaardigde 
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belangen te toetsen aan de algemene onrechtmatigheidsnormen. Het heeft m.i. wel 
zin een harde kern van nietigheidsgronden op te nemen, om toch zo veel en zo 
efficiënt mogelijk aan het doel van het register tegemoet te komen. Daarbij komt dat 
de bepalingen van de RL geen rekening houden met de mogelijkheid van 'aange-
paste veroordelingen', zoals in tijd of qua territoir beperkte verboden. 
Er is dan op zich ook weinig reden de gronden genoemd onder art. 4 lid 4b, en 4c 
over te nemen. Ik teken daarbij aan dat deze bepalingen zijn te vergelijken met de 
bepaling van art. 4 sub 6 BMW, ooklos van de in dat artikellid niet-limitatief bedoelde 
gevallen onder 6a en 6b, jo. art. 14B, aanhef, sub 2 BMW. De grond onder art. 4 lid 
4g (het agentenmerk te kwader trouw) is in grote lijnen, maar dan nauwkeuriger (en 
m.i. beter) omschreven, reeds in art. 6scpties VvP jo. art. 4 sub 6b BMW te vinden. 
De nietigheidsgrond onder art. 4 lid 4d RL maakt weliswaar deel uit van de BMW 
(art. 4 sub 3 jo. art. 14A lid 1b), maar zal (in verband met art. 15 RL, zie hieronder) 
worden aangepast (door het stellen van de eis van soortgelijkheid, zie ook infra par. 
4.4.17). 
Art. 4 lid 5 RL maakt mogelijk dat voor alk gevallen van nietigheidsgronden de 
houder van het oudere merk of het oudere recht toestemming tot depot kan geven. 
Dit is een bepaling waaraan, naast die over rechtsverwerking (zie infra par. 4.4.11) ook 
in het BMW-systeem behoefte kan bestaan, omdat niet zeker is dat onder de BMW 
deze kwestie zich geheel en al oplost in de proces-rechtelijke regels van art. 14, met 
name in het begrip 'belanghebbende', en wellicht in algemeen-civielrechtelijke regels 
over 'misbruik van bevoegdheid' (zie par. 3.4.4); in het O.R is evenwel niet voor 
overneming gekozen. 
De grond genoemd onder art. 4 lid 4f (met betrekking tot het zogenaamde 'herop-
nemingsdepot' (oftewel het 'lijkenpikverbod') is reeds in de BMW opgenomen (art. 
4 sub 4 BMW), zij het dat de RL en de BMW verschillen voor wat betreft de termijn 
waarbinnen het jongere depot als onrechtmatig verricht moet worden beschouwd: 
drie jaar volgens de BMW, en twee jaar volgens de RL. Ondanks het facultatieve 
karakter van deze nietigheidsgrond heeft men gekozen voor aanpassing. Het één en 
ander brengt, op de voet van art. 4 lid 6 RL, de noodzaak van een overgangsbepaling 
in de BMW met zich mee: aan de bepaling van de RL zal op dit punt (evenals ten 
aanzien van het 'nieuwe' art. 4 onder 3 BMW) geen terugwerkende kracht worden 
verleend (art. III O.P.). 
4.4.7 Art. 5: Rechten verbonden aan het merk 
1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de 
houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het 
gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: 
a. wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of 
diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; 
b. dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde 
of soortgelijke waren of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kan 
ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 
2. Elke Lid-Staat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn 
toestemming niet hebben verkregen, het gebruik in het economisch verkeer te 
verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor 
waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven 
is, wanneer dit bekend is in de Lid-Staat en door het gebruik, zonder geldige 
reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk 
wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 
(3.: zie hieronder) 
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' ', Λ. Indien op grond van het recht van de Lid-Staat het gebruik van een teken, 
overeenkomstig lid 1, onderò, en lid2, voorde datum waarop de bepalingen die 
noodzakelijk zijn om aan deze richtlijn te voldoen, in de betrokken Lid-Staat van 
kracht worden, niet kon worden verboden, kan het aan het merk verbonden recht 
niet worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen. 
.. 5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een Lid-Staat, betreffende 
", bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van 
waren of diensten,, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken 
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het 
onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 
In art. 5 van de Rl. is aangegeven wat de inhoud en omvang van het nationale 
merkrecht zou mogen zijn. Ook hier geldt weer tot op zekere hoogte een 
keuzevrijheid van de nationale wetgevers. Men kan kiezen voor een beperkte 
en men kan kiezen voor een ruime (bijna net zo ruim als die van de BMW) 
beschermingsomvang en -inhoud en zelfs nog iets daartussen. 
Het is opmerkelijk dat de nationale wetgevers zo'η keuze is gelaten. De BMW werd 
rechtsvergelijkend in het algemeen (en met name waar het art. 13A BMW, de 
rechten van de merkhouder betreft) als een buitenbeentje beschouwd. De eerdere 
Rl.-versies lieten alleen een klassieke mcrkcnbcscherming toe: bescherming tegen 
(een eng uit te leggen begrip) verwarringsgevaar, met inachtneming van (een 
evenzeer eng uit te leggen begrip) soortgelijkhcid van waren en diensten, vanwege 
de 'enge' visie op het merk als slechts een herkomstaanduidend teken en de 
behoefte aan zo min mogelijk beperkingen van het vrije goederenverkeer. Alles wat 
daarboven uitsteeg, was in ieder geval merkenrcchtelijk (overigens niet gemeen­
rechtelijk) uit den boze (zeer kritisch over de 1980-versie: Wichers Hoeth, ΒΙΕ 1981 
p. 101). Langzaam maar zeker (vooral op instigatie van Duitse zijde, tijdens de 
wordingsgeschiedenis van de Vo., zie Doe. 11.035/82) werd in de opvolgende 
versies van de Rl. (èn de Vo.!) ook enige extra bescherming aan 'beroemde' merken 
toegekend. Nu is men zo ver opgeschoven dat art. 13A-1-2 (wat in ieder geval in 
het Benelux-bcdrijfsleven en de gemachtigdenpraktijk als een te koesteren verwor-
venheid wordt beschouwd) vrijwel (want niet integraal) gehandhaafd kan worden 
(dit evenwel weer zeer tegen de zin van Kaufmann, 1ER 1987 p. 26). En bovendien 
sluit de (considerans van de) Rl. de toepasselijkheid van het gemene recht niet uit, 
wat zoveel kan betekenen als dat de nationale rechter in het gegeven geval hande-
lingen kan verbieden die uitgaan boven datgene waartegen de merkhouder zich 
kan verzetten op grond van het subjectieve merkrecht; dit argument speelde ook 
een rol bij de vraag of het Nederlandse art. 6.162 NBW (art. 1401 BW) het 'gat' zou 
kunnen opvullen dat een als gevolg van de Rl. ingekrompen art. 13A BMW weer 
zou openlaten. Indien daarvan geen sprake zou mogen zijn, zou dan niet alleen het 
Benelux-merkenrccht worden geharmoniseerd, maar tevens het Nederlandse aan-
sprakelijkheidsrecht? 
Bij deze gang van zaken kunnen natuurlijk enige vraagtekens worden gezet. 
Opvallend is bijv. dat, net als bij de totstandkoming van de BMW het geval was, 
noch belangenorganisaties van consumenten, noch die van het midden- en klein-
bedrijf (inclusief de detailhandel), groepen die toch zeer betrokken zijn bij merkge-
bruik, kenbaar in het EEG-overleg hebben geparticipeerd, en dat sowieso over de 
uitgangspunten van de Bcnclux-ondcrhandelingsdclcgatics kennelijk niet politiek 
is gedebatteerd. Dit gemis doet zich op verschillende punten in de Rl. gelden. 
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In art. 5 lid la en lid l b RI. wordt de 'harde kern' van het subjectieve (uitslui­
tend) merkrecht omschreven: met dat recht kan iedere derde die zonder toe­
stemming gebruik van het teken in het economisch verkeer maakt, dat gebruik 
worden verboden indien het teken gelijk is aan het merk en gebruikt wordt 
voor dezelfde waren of diensten waarvoor het merk ingeschreven is, dan wel 
indien het merk gelijk is aan of overeenstemmend is met het merk en gebruikt 
wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het 
publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met 
het merk (met dien verstande dat in geval van identiteit van tekens en van 
waren en diensten, inbreuk gegeven is: open blijft de vraag wat dan wel 
'identiteit' is, verg. Wichers Hoeth, 1ER 1985 p. 42). Niet vereist is (zoals in 
vorige Rl.-versies) dat een daadwerkelijk of zelfs ernstig gevaar voor verwar­
ring, etc, bestaat; de vrees daarvoor of de kans daarop is voldoende. 
Vooral de laatste zinsnede van art. 5 lid 1b is, in verband met BenGH 20 mei 1983, 
ΒΙΕ 1984 p. 18, Ν} 1984 nr. 72, Union, opmerkelijk. In de Benelux-merkenjurispru-
dentie is men afgestapt van het idee dat verwamngsgevaar, in directe of indirecte zin, 
centraal stond in de definitie van het subjectieve merkenrecht (zie ook al HR 15 dec. 
1972, ΒΙΕ 1973 p. 62, NJ 1973 nr. 124, Spanplank/Spanoplan; HR 24 juni 1977 ΒΙΕ 
1978 p. 39, Ν] 1978 nr. 83, Monopoly/Anti-Monopoly; Gerbrandy, Noten bij noten p. 
37). Het criterium van vcrwarringsgevaar is in de Bencluxjurisprudontie uitdrukke­
lijk vervangen door het ruimere 'associatiegevaar'. Des te opzienbarender is het dat 
in de RL sprake is van het engere begrip dat het ruimere wil omvatten, en dat lijkt, 
in ieder geval gezien de taalkundige betekenis die daaraan kan worden gehecht en 
gezien de ontwikkeling in de rechtspraak, onmogelijk. Hier staat tegenover dat de 
tekst die nu in de Rl. is terechtgekomen, daarin is gekomen omdat de Benelux-on-
derhandelingsdelegatie zulks wenste. Voor de volledigheid: in bijv. de Duitstalige 
versie van de Rl. wordt niet een begrip 'associatie' gehanteerd, maar wordt gerept 
van '(-) für das Publikum die Gefahr cinschliesst, dass die Marke mit der älteren 
Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.' In Duitsland betekent dit niet 
zonder meer iets anders (laat staan méér) dan verwarringsgevaar in ruime zin 
(Meister, MA 1990 p. 437). De Engelstalige ('which includes the likelihood of asso-
ciation between the sign and the trade mark') en de Franstalige ('un risque de 
confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque') versies 
hanteren wèl een associatiebegrip. 
Bij de vaststelling van de Rl. is uitdrukkelijk vastgelegd dat de notie 'gevaar voor 
associatie' in de Bcnelux-rechtspraak is ontwikkeld (Doe. 9142/88); zie voor een 
samenvatting van de discussie tussen de ondcrhandelingsdelcgatics: Doe. 9514/87). 
Voor wat betreft de andere elementen van art. 13A-1-1 BMW valt niet aan te nemen 
dat de interpretatie van Rl.-termcn als 'soortgelijkhcid' (ook tussen waren en dien-
sten) en 'gebruik voor waren en diensten' anders is bedoeld dan zoals die nu in de 
Benelux gelden. Dit geldt ook voor wat betreft de rechtsmaatregclen die de merk-
houder tegen inbreuk kan instellen; deze aangelegenheid behoort tot het nationale 
recht van de Lid-Statcn. 
Tenslotte bevat de Rl., in art. 5 lid 2 en art. 5 lid 5, inbreukcritcria die vergaand 
vergelijkbaar zijn met die van art. 13A-1-2 BMW; met vcrwarringsgevaar (en 
een dusdanige gelijkenis dat daaruit verwarringsgevaar voortvloeit) heeft het 
daar eveneens gehanteerde gelijkeniscriterium niet veel van doen. 
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Tevens valt te wijzen op de passage in de considerans, waarin wordt verzekerd dat 
de wijze waarop een (schadelijke) gelijkenis wordt vastgesteld, een zaak van nation­
aal procesrecht is en blijft. Er zijn kortom valide redenen om aan te nemen dat het 
BenGH noch op zijn Union-uitspraak, noch op de daarmee toch in nauw verband 
staande 'inbreukcritcria-leer' behoeft terug te komen (zie ook Helbach c.s. a.w. par. 
746; Furstner/Geuze, ΒΙΕ 1988 p. 215), zelfs indien men bedenkt dat het laatste 
woord van uitleg van deze qua formulering toch hoogst ongelukkige bepaling is 
voorbehouden aan het HvJ EG. 
Facultatief is vervolgens het tweede lid van art. 5 Rl. waarin, in grote lijnen, het 
ruime inbreukcriterium van 'ons' art. 13A-1-2 BMW is terug te vinden, althans 
voor wat betreft gebruik voor (ongelijksoortige) waren of diensten (waarbij nog 
in het midden blijft of het hier betreft gebruik ter onderscheiding van of ook 
gebruik als soortnaam of generieke aanduiding). 
Ook hier geldt weer dat het, gezien de voorgeschiedenis, toch wel opmerkelijk is dat 
de Rl. uiteindelijk de ruimte heeft gelaten om desgewenst de 'moderne' Benelux-
merkenwetgeving in stand te houden, die 'moderne' schadebegrippen als 'verwa­
tering' en 'parasiteren op goodwill' erkent. Er dient echter op te worden gewezen 
dat ook in andere EEG-Lid-Staten sprake is van een tendens naar een meer omvat­
tend (subjectief) merkrecht (zie, voor Duitsland, Kraft, МЛ 1989 p. 2 en dezelfde, MA 
1991 p. 52) wat zou moeten resulteren in overname van art. 5 lid 2 RL. Opvallend is 
dat men in het Verenigd Koninkrijk heeft voorgesteld dit lid niet op te nemen, en 
deze inbreukgrond {als voorheen) te beoordelen ex een actie via 'passing off' (grofweg: 
het gemene recht), zie Morcom, EIPR1990 p. 393. 
Wanneer kan nu aan derden ander gebruik dan bedoeld in art. 5 lid 1 verboden 
worden? Verboden kan worden het gebruik van het merk (of een overeenstem­
mend teken) voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor 
het merk is ingeschreven, mits het merk bdiend is in de betrokken Lid-staat (in 
de Considerans wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat deze verder gaande 
bescherming van art. 5 lid 2 alleen maar aan dergelijke merken kan toekomen). 
Niet aanstonds is duidelijk wanneer een merk bekend is en bovendien of die bekend­
heid zich over de gehele Lid-Staat (c.q. over de gehele Benelux) dient uit te strekken. 
In de BMW wordt dit begrip in ieder geval niet gehanteerd (afgezien van het 
'detonerende' art. 4 sub 5 BMW), maar het speelt in de jurisprudentie wel degelijk 
een rol. Een bekend merk is kennelijk iets anders dan een 'beroemd' merk (een begrip 
dat in de 1980-versie van de Rl. werd gehanteerd, en eveneens 'bekend' is uit het 
Clareyn/Klarein-arrcst van het BenGH 1 maart 1975, N/ 1975 nr. 472, ΒΙΕ 1975 p. 
183, waarin werd overwogen dat de 'beroemdheid' van een merk een factor kan zijn 
bij de bepaling van de door de merkhouder te lijden schade), en het 'algemeen 
bekende' merk ex art. 4 sub 5 BMW jo. art. 6bis VvP. 
Beter dan dat men minimum-percentages ten aanzien van het (relevante) publiek 
hanteert (zie Meister, MA 1990 p. 438, die verwijst naar in Duitsland voorgestelde 
percentages van 50% of 75%), of de bekendheid van een merk verwart met de 
mogelijkheid dat de merkhouder schade kan worden berokkend (zie Kraft, МЛ 1991 
p. 55) is dat men uitgaat vangebrKifc van het merk, als voldoende eis voor bekendheid. 
Een merk dat nog slechts is ingeschreven beschikt toch nog niet over een reputatie 
waarvan op onbehoorlijke wijze kan worden geprofiteerd of waaraan afbreuk kan 
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worden gedaan (tenzij er sprake is van uitzonderlijke gevallen van eerder gebruik 
als handelsnaam, of van een naam van een bekende artiest of sporter). Pleitbaar is 
zelfs ('analoog' aan de regeling in de Vo.) dat die bekendheid zich niet over het gehele 
Beneluxgebied behoeft uit te strekken. 
Maar dan geldt nog een extra voorwaarde: het gebruik moet allereerst zonder 
geldige reden plaatsvinden, en bovendien leiden tot een ongerechtvaardigd voor­
deel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie 
van het merk. Let wel, het betreft hier vormen van gebruik van een teken e/s merk, 
en niet anderszins. Met deze bepaling kan gebruik van een teken voor cwgelijksoor-
tige waren of diensten, onder voorwaarden, worden tegengegaan. 'Ons' art. 13A-1-2 
BMW maakt echter ook mogelijk optreden tegen andere vormen van gebruik dan 
als merk. Dit blijkt impliciet uit art. 5 lid 5 Rl.. 
Art. 5 lid 5 maakt mogelijk dat voor het merk eenzelfde ruime beschermings-
omvang ook kan worden ingeroepen tegen gebruik van het merk of een 
overeenstemmend teken niet voor waren of diensten ('anders dan ter onder­
scheiding van waren of diensten'), zoals gebruik in vergelijkende reclame (de 
Rl. laat uitdrukkelijk het nationale recht op dat punt intact, Doe. 9142/88), als 
handelsnaam etc.. Dit artikel is in de Rl. opgenomen om zeker te stellen dat 
onder de BMW ook het gebruik van een teken niet als merk als inbreukmakend 
kan worden beschouwd. Ook hier geldt echter dat er voor dat gebruik evenwel 
een geldige reden kan bestaan, en dat tegen dat gebruik slechts geageerd kan 
worden indien de merkhouder bepaalde vormen van schade lijdt. 
De Rl. formuleert deze beschermingsomvang als dat zij 'onverlet' laat de bepalingen 
die een dergelijk verbod mogelijk maken. Alle reden dus om in het O.R zowel het 
2e als het 5e lid van art. 5 over te nemen, en daarmee art. 13 A-l-2 enigszins te wijzigen 
en tegelijk enigszins te beperken. Ik ga er daarbij van uit dat de begrippen 'geldige 
reden' en 'gebruik in het economisch verkeer' de lading hebben behouden die zij in 
het huidige Bcnclux-merkenrecht hebben. 
Dit geldt niet voor het begrip 'schade' in art. 13A-1-2 BMW, dat nader is gedefinieerd 
in BenGH 1 maart 1975, WE 1975 p. 183, NJ 1975 nr. 472, AA 1977 p. 664, Clae-
rijn/Klarein. Daarin worden de volgende, niet uitputtend bedoelde, schadesoorten 
onderscheiden: a. afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een merk, b. de 
mogelijkheid van verwarringsgevaar, с het op onbehoorlijke wijze profiteren van 
de bekendheid van een merk, d. het verlies aan exclusiviteit van een merk en e. het 
verlies aan kooplustopwekkend vermogen van een merk. Het is niet denkbeeldig 
dat schadesoort d. en meer nog schadesoort e. (de gevallen van het zelfde of 
overeenstemmende merk of teken voor chique chocolade en kattevoer, voor borrels 
en een afwasmiddel, voor margarine en een popgroep) 'gevaar' lopen (anders 
overigens: Wichers Hocth, 1ER 1988 p. 85). En verdere schadesoorten noemt art. 5 
leden 2 en 5 Rl. niet. De vraag onder welke omstandigheden en de wijze waarop de 
rechter (de kans op) 'schade' vaststelt blijft volgens de considerans een nationale 
kwestie; HR 13 jan! 1984, B1E1984 p. 257, N/1984 nr. 398, Pour Vous Madame, blijft 
dus van betekenis. Overigens stelt Boekman (in Noten bij noten p. 1) dat de bepaling 
van de Rl. zelfs nog iets toevoegt aan art. 13A-1-2 BMW daar het ongerechtvaardigd 
voordeel trekken niet per se schade voor de merkhouder behoeft mee te brengen. 
Art. 5 lid 4 is in feite een bepaling van overgangsrecht. Voorzover Lid-Staten 
de bescherming van de artikellcden 1 onder b, en 2 in hun wetgeving opnemen 
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en daardoor, anders dan voorheen, een gebruik van merken en van tekens 
verboden kan worden, kan er, door de tckengebruiker, een soort beroep op 
'verkregen rechten' worden gedaan. Dat beroep staat in de Benelux open voor 
gebruikers van merken en tekens die als zodanig werden gebruikt voor de 
datum van inwerkingtreding van het O.P.. 
Ook voor de BMW is deze bepaling van belang, niet omdat de beschermingsomvang 
van het merkrecht door de Rl. wordt uitgebreid, maar mogelijk eerder een (klein) 
stukje lijkt te zijn ingeperkt. De bepaling zegt grof gezegd dat wat aan merk- en 
tekengebruikers voorheen was toegestaan, voor hen (als waren het 'verkregen rech-
ten') ook na inwerkingtreding van de Rl. blijft toegestaan. Omgekeerd vist de 
merkhouder naast het net, want wat vroeger niet mocht en vanaf het moment van 
inwerkingtreden van de Rl. wél mag, kan door de merkhouder m.i. niet meer met 
een beroep op het 'oude' nationale (c.q. Benclux-Jrecht worden verboden. Opmer-
kelijk genoeg maakt art. 5 lid 4 het beroep op verkregen rechten niet mogelijk voor 
de gebruiksvormen van art. 5 lid 5 RL. Het lijdt weinig twijfel dat zo'n beroep ook 
na inwerkingtreden van het O.P. op de 'geldige reden' ex art. 13A-1-2 BMW (of art. 
13A lid 1c. kan worden gegrondvest. 
(vervolg art. 5) 
3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden: 
a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; 
b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren 
of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; 
' c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; 
d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. 
Over de vraag wat onder gebruik van het teken voor waren of diensten moet 
worden verstaan, bestaat in de Benelux een ruime jurisprudentie. Art. 5 lid 3 
Rl. geeft, niet-limitatief, een aantal vormen van gebruik die op grond van de 
leden 1 en 2 verboden kunnen (en m.i. niet: moeten, zie immers de Engelse tekst, 
'may be prohibited', de Franse, 'il peut notamment être interdit', en de Duitse, 
'so kann insbesondere verboten worden') worden, zonder dat daarbij onder-
scheid wordt gemaakt tussen toepasselijkheid van lid 1 of van lid 2 (welk 
onderscheid, ruwweg vergelijkbaar met art. 13A-1-1 en art. 13A-1-2, voor de 
BMW wel een rol speelt). Hoewel uit art. 5 lid 3 voortvloeit dat overneming 
niet verplicht is, is in het O.P. daar wel voor gekozen. 
Art 5 lid 3 geeft aan dat dit telkens 'gebruik ter onderscheiding van waren of 
diensten' kan zijn, en wijkt daarmee m.i. niet af van de alhier gevestigde rechtspraak, 
maar voegt nog wel wat vragen toe. Is immers elk gebruik van het teken op de waren 
of op hun verpakking, alsmede in stukken voor zakelijk gebruik 'gebruik ter onder-
scheiding van waren of diensten'? In ieder geval is BcnGH 8 nov. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 
181, NJ1989 nr. 300, Omnisport, genuanceerder. 
Art. 5 Rl. gaat kortom conform het O.P. art. 13A BMW nogal 'opschudden'. In 
het O.P. worden allereerst de inbreukcriteria in drie delen gehakt (lid la: 
gebruik voor overeenstemmende merken en gelijksoortige waren of dien­
sten/gebruik voor overeenstemmende merken, lid 1b: ongelijksoortige waren 
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of diensten plus clausulering, en lid le: gebruik anders dan ter onderscheiding 
van waren of diensten), gevolgd door de art. 5 lid 3 catalogus. In de leden 3,4 
en 5 zijn vervolgens de analoge claims voor schadevergoeding en winstaf-
dracht opgenomen (voor de merk- resp. de licentiehouder), gevolgd door de 
hierna nog te bespreken beperkingen ex art. 6 Rl. op het uitsluitend merkrecht. 
In de leden 6 en 7 zijn ten slotte nog twee bijzondere beperkingen opgenomen, 
waaronder de hierna nog te bespreken 'vernieuwde' uitputtingsregel. 
Bij de totstandkoming van de Rl. is overigens neergelegd dat de bepaling van art. 5 
lid 3d geen enkele prejudiciële betekenis heeft voor gebruik van een merk in 
vergelijkende reclame (Doe. 9142188). De EEG-ontwerp-richtlijn vergelijkende reclame 
brengt op dit punt wellicht uitkomst (zie Kaufmann, ΒΙΕ 1990 p. 188, en ΒΙΕ 1991 p. 
71, en V.d. Kooij, ΒΙΕ 1991 p. 70). 
4.4.8 Art. 6: Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen 
1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden 
om in het economisch verkeer gebruik te maken: 
a. van diens naam en adres; 
b. van aanduidingen inzake soort en kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waar­
de, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting 
van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; 
с van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een produkt of 
dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er 
sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. 
2. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden 
om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts 
plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de 
betrokken Lid-Staat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend 
wordt. 
Art. 6 Rl. noemt enige gebruiksvormen waartegen de merkhouder, ondanks de 
toepasselijkheid van de art. 5 leden 1, 2 en 5, toch niet een beroep op het 
uitsluitend recht mag worden toegelaten (cen beetje onder het weinig zeggende 
mom van 'het mag als het mag'). Het betreft gevallen die op zich niet tot 
aanpassing van de BMW behoeven te leiden, maar waarvan het hoogstens 
nuttig is dat ze, als aanwijzingen voor de rechter, toch als zodanig worden 
opgenomen. Dit zal blijkens het O.P. dus geschieden in de vorm van een in art. 
13A op te nemen nieuw artikellid (lid 6). 
Het is mogelijk dat het merk de geslachtsnaam bevat, of zelfs een straat- of plaats­
naam waar een andere onderneming is gevestigd. Voorzover die naam en dat adres 
als naam (voor een natuurlijk persoon: Doe. 9142/88) en als adres worden gebruikt 
(en niet als merk) mag dat gebruik op grond van art. 6 lid la niet worden verboden. 
In de BMW geven art. 2 lid 2 jo. art. 13A-1-2 BMW een overeenkomstige regeling. In 
het O.P. wordt echter art. 2 lid 2 BMW geschrapt. 
Belangrijker is art. 6 lid 1b. De aldaar bedoelde tekens kunnen, behoudens gevallen van 
inburgering, onder de BMW geen merk zijn; op depots van deze tekens is de nietigheids-
grond van art. 14A lid la BMW jo. art. 3 lid 1c Rl. van toepassing. Deze kwestie houdt 
nauw verband met de bcschermingsomvang van weinig onderscheidende merken (zie 
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BenGH 5 okt. 1982, ΒΙΕ 1983 p. 63, NJ1984 nr. 71, juicy Fruit). In dat arrest werd 
uitgemaakt dat het belang van concurrenten van de merkhouder om ter aanduiding 
van dezelfde hoedanigheid van hun soortgelijke waren datzelfde woord of diezelfde 
woorden te kunnen gebruiken, niet behoort te worden achtergesteld bij het belang 
van de merkhouder om gebruik van zijn merk tegen te gaan. Aannemelijk is dat die 
consequentie zelfs geldt indien het merk van de merkhouder niet een verwijzend, 
refererend en/of beschrijvend karakter heeft (zie par. 35.3). Een 'aanpassingsbepaling' 
ter zake is m.i. echter niet overbodig, daar zo'n expliciete beschermingsbeperking die 
art. 6 lid 1b (die bovendien een dwingend karakter heeft) nu geeft, op dit moment in de 
BMW ontbreekt. 
In feite geldt hetzelfde voor de uitzonderingsgrond van art. 6 lid 1c. In het Clarcijn/Kla-
rein-arrest (BenGH 1 maart 1975, NJ 1975 nr. 472, B1E1975 p. 183) is uitgemaakt wat, in 
een conflict tussen twee overeenstemmende merken voor ongelijksoortige waren, onder 
de 'geldige reden' van art. 13A-1-2 BMW valt: een bijzondere noodzaak dat merk of 
teken te gebruiken, of het bestaan van een eigen (en dus ouder, of beter) recht. Het komt 
mij voor dat art 6 Rl. de gedaagde merk-gebruiker meer gronden tot verweer geeft, dan 
de Benelux-rechters op dit moment willen toekennen. Het belang van deze bescher­
mingsbeperking is bovendien dat art. 13A-1-1 BMW thans in het geheel geen rechtvaar­
digingsgrond kent. Ik wijs op deze kwestie onder meer in verband met enige 
complicaties die de invoering van het Dienstmerkcnprotocol (vanaf 1 jan. 1987 zijn 
dienstmerken op gelijke voet als warenmerken door de BMW beschermd) met zich 
bracht (zie ook par. 7.73). 
In de Rl. is, in tegenstelling tot de 1980-versie, niet meer te vinden een bepaling die 
uitgevers van encyclopedieën en naslagwerken gebiedt er op toe te zien dat de vermel-
ding van merken gepaard gaat met de mededeling dat het gedeponeerde merken betreft. 
Dat neemt niet weg dat onder omstandigheden de vermelding van een merk, bijv. als 
soortnaam, in een dergelijke werk naar het nationale recht onrechtmatig kan zijn. 
Uitdrukkelijk wordt in art. 6 lid 2 Rl. genoemd het geval van de oudere, doch 
slechts lokaal of regionaal bekende handelsnaam, waarop de rechthebbende 
een beroep moet kunnen blijven doen ter afwering van een inbreukactie 
gebaseerd op het (desnoods grote, sterke doch) jongere nationale of Benelux-
merk. In de Vo. is, in verband met het jongere EEG-merk, een identieke bepaling 
te vinden (art. 82 Vo.). 
Op dit punt behoeft de BMW m.i. niet te worden aangepast, maar dit zal toch 
gebeuren (art. 13A lid 7 BM W-nieuw). Ik wijs er op dat het bestaan van een merkrecht 
een belemmering kan vormen uitbreiding te geven aan de activiteiten die worden 
uitgeoefend onder dat 'recht van slechts plaatselijke betekenis'. Deze situatie zal 
nader aan de orde komen in verband met de perikelen die de invoering van het 
Dienstmerkcnprotocol heeft opgeroepen. 
4.4.9 Art 7: Uitputting van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen 
, 1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe gebruik daarvan te 
verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming 
inde Gemeenschap in de handel zijn gebracht. 
"' 2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn 
om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name 
wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd 
of verslechterd is. 
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In de Merkenwetten van de Lid-Statcn zal uitdrukkelijk een bepaling moeten 
worden opgenomen omtrent de merkenrechtclijke gevolgen van het in het 
verkeer brengen van een gemerkt produkt. De zogenaamde 'uitputtingsregel' 
wordt in de Rl. beperkt tot аюгелтегкеп. 
Zij treedt in werking nadat het produkt rechtmatig (dus: met zijn toestemming of 
'betrokkenheid') uit de juridische of economische macht van de merkhouder is 
gekomen. Deze regel omvat de gevallen waarin niet alleen de merkhouder zélf, maar 
ook zijn licentiehouder, een dochtervennootschap of een anderszins contractueel 
verbonden onderneming het produkt in het verkeer brengt; voor andere gevallen, 
zoals het in het verkeer brengen door een middels een concemverband verbonden 
vennootschap, maakt deze regel een genuanceerde beoordeling mogelijk (verg. 
Beier, GRUR Int. 1989 p. 611). 
De uitputtingsregel is (ook) in art. 13A BMW neergelegd. In de (Nederlandse 
en naderhand Benelux-)rechtspraak is uitgemaakt dat de consequentie van het 
in het verkeer brengen waar ook ter wereld uitputting ten gevolge heeft. Daarin 
verschilt de uitleg van deze bepaling van de Rl., die slechts een Gemeenschaps-
uitputting op het oog heeft. Deze bepaling beoogt tegemoet te komen aan de 
bezwaren van de merkartikclfabrikantcn indien zij worden geconfronteerd met 
Gemeenschapsimport afkomstig uit derdelandcn die aldaar wel, maar in de 
Gemeenschap niet voldoet aan technische of commerciële eisen, en welke 
landen bovendien niet (anders dan de meeste Lid-Staten) een internationale 
uitputtingsregel kennen (Schwartz, EIPR 1985 p. 72). 
Beier (GRUR Int. 1989 p. 615) heeft zware kritiek op deze stelling van de Commissie 
(die daarin ook nog eens wordt gesteund door de AIPPI, blijkens haar standpunt 
met betrekking tot het ontwerp-Vo. 1984, GRUR Int. 1985 p. 465). Volgens Beier 
betekent deze stelling een knieval voor de wensen van de industrie en is zij in strijd 
is met de onder de na tionalc merken wet ten geaccepteerde leer van de internationale 
uitputting (verg. reeds HR 14 dec. 1956, NJ1962 nr. 242, Grundig). In feite worden 
met deze bepaling 'nieuwe' buiten-Gemeenschappelijke handelsbarrières erkend. 
Dwingt de Rl. nu de Lid-Staten tot aanpassing van hun wetgeving op dit punt? 
In Duitsland meent men van wel (Meister, MA 1990 p. 441). En, indien de 
Benelux-wetgever op dit punt al een keuzevrijheid zou hebben, is dan de 
consequentie van het nalaten van aanpassing dat Benclux-mcrkhouders ge-
merkte artikelen niet meer waar dan ook in het verkeer (durven) brengen 
vanwege het grotere en meer omvattende risico dat daarna een beroep op het 
merkrecht niet meer mogelijk wordt, terwijl andere Lid-Staten een minder ver 
gaande uitputtingsregel kennen (zie ook Steinhauser, BMM-bulletin okt. 1990 
p. 22)? In het O.R is in ieder geval voor aanpassing gekozen, waarmee m.i. een 
meer pragmatische dan juridisch-dogmatische koers is gevaren. Ik meen dat 
het door de Benclux-onderhandclingsdclegatic in de strijd (om het behoud van 
art. 13A BMW) geworpen art. 233 EEG-Verdrag (het EEG-Vcrdrag mag geen 
belemmering zijn voor de in vergelijking met de EEG verder voortgeschreden 
integratie van de Benelux) juist hier opgeld doet, en dat daarom de Rl. niet hoeft 
te dwingen tot overneming. In ieder geval zou het internationale uitputtings-
principc op wederkerigheidsbasis gehandhaafd dienen te worden. 
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Art. 7 lid 2 maakt op de regel de bekende uitzondering (die eveneens in de BMW is 
te vinden). Met name indien de toestand van de waren (nadat zij in de handel zijn 
gebracht), gewijzigd of verslechterd is, kan de merkhouder zich weer wél tegen 
verdere verhandeling van het produkt onder het merk (die cursivering staat niet in de 
Rl., maar behoort daar wel te worden gelezen) verzetten. Gegronde redenen om zich 
tegen de verdere verhandeling te verzetten kunnen met name voortvloeien uit een 
aantasting van de 'garantie- en goodwillfunctie' van het merk. Wijziging van de 
toestand van de waren kan de kwaliteit en bruikbaarheid daarvan nadelig beïnvloe-
den, maar er zijn ook nog andere gegronde redenen om zich tegen wedergebruik te 
verzetten mogelijk. Daarmee is de huidige BMW-uitputtingsregel ruimer dan die 
waartoe de Rl. dwingt. 
Art. 7 lid 2 roept (helaas) soortgelijke vragen op als het huidige art. 13A, 3e alinea 
BMW doet. Onder wijziging van de toestand van de waren kan immers (zowel onder 
de Rl. als onder de BMW) veel vallen, variërend van slechts oppervlakkige wijzigin-
gen en aanpassingen (waaronder begrepen verbeteringen, al dan niet door toepasse-
lijke wetgeving vereist), tot ingrijpende vervanging van belangrijke onderdelen die 
de kwaliteit van het produkt rechtstreeks aantasten. Omtrent deze vraag geeft de Rl. 
dus geen uitsluitsel, waarbij dient te worden gewezen op het feit dat in de Rl. 
'wijziging7 méér omvat dan 'verslechtering'. Overigens moet naar mijn mening 
onder verslechtering van de toestand van de waren (zowel onder de Rl. als onder 
de BMW) iets anders worden verstaan dan slechts de verslechtering ontstaan door 
de gebruikelijke slijtage van een produkt. 
De Rl. wil echter, net als de BMW, niet de eerlijke handclsgcbruiken in gevaar 
brengen, en die gebruiken brengen onder bepaalde omstandigheden wijziging mee. 
De rechter (ook de Bencluxrcchter) kan een belangenafweging toepassen, met een 
toets aan 'gegronde redenen' juist om wijziging toelaatbaar te achten. M.i. zal de 
merkhouder toch een aanzet moeten geven om aannemelijk te maken dat die 
redenen zich in casu voordoen. Niet valt aan te nemen dat deze bepaling in de Rl. 
afbreuk zou doen aan de in Europees verband gevestigde (en wellicht nog nader te 
verfijnen) jurisprudentie inzake ompakken onder hetzelfde of een ander merk (zie 
supra 4.2), zeker niet gezien het feit dat in een eerdere Rl.-versie als uitzondering op 
de uitputtingsregcl was opgenomen het geval dat de waren door een derde zouden 
zijn omgepakt. 
4.4.10 Art 8: Licentie 
1. Een merk кап het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de 
waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een 
deel van het grondgebied van een Lid-Staat. Een licentie kan al dan niet 
uitsluitend zijn. 
2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden inge­
roepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met één van de bepalingen 
van de licentie-overeenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving 
gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten 
waarvoorde licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden 
aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of 
verrichte diensten. 
Art. 8 Rl. bevat enige bepalingen omtrent de licentiëring van merkrechten, maar 
niet omtrent overdracht (of andere vormen van overgang) van merkrechten. 
Volgens art. 8 lid 1 kan een licentie voor alle of voor een deel van de waren of 
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diensten waarvoor het merk ingeschreven is worden verleend; die mogelijk­
heid kent de BMW ook. De Rl. laat ook toe dat de licentie voor een deel of voor 
meerdere delen van het Beneluxgebied kan worden verleend. Bovendien kan 
de merklicentie op exclusieve basis (dus: uitsluitend) worden verleend. De Rl. 
staat, kortom, expliciet een territoriale afbakening door middel van een licentie 
toe. Dit uitgangspunt is overigens reeds in de rechtspraak van het HvJ EG 
neergelegd (HvJ EG 8 juni 1982, ΒΙΕ 1984 p. 28, Ν} 1984 nr. 606, Zaaimais), terwijl 
in verschillende groepsvrijstellingen ex art. 85 lid 3 EEG-Verdrag (met betrek­
king tot octrooilicenties: 23 juli 1984, Pubi. EG 1984 L 219 p. 215, ΒΙΕ 1984 p. 297; 
tot know-how-licenties: 30 nov. 1988, Pubi EC 1989 L 61) deze mogelijkheid 
nader wordt verfijnd en uitgewerkt. 
Ook onder de BMW bestaat de mogelijkheid van zowel een territoriaal afgebakende 
als een uitsluitende licentie, zij het dat deze mogelijkheden op een andere wijze in 
de wet zijn geregeld. Voor wat betreft de territoriaal beperkte licentie: uit art. IIB 
BMW volgt dat, indien in strijd met een licentie die inhoudt dat de licentienemer 
slechts bevoegd is in een bepaald territoir gemerkte produkten in het verkeer worden 
gebracht, deze overtreding 'geen gevolg heeft heeft voor wat betreft de toepassing 
van deze wet'. Anders gezegd: niet-nalcving van dit voorschrift heeft geen merken-
rcchtclijkc gevolgen. Een in strijd met een dergelijke contractuele bepaling in het 
verkeer gebracht produkt wordt nog steeds geacht met toestemming van de merkhouder 
in het verkeer te zijn gebracht. Het gevolg daarvan is dat noch de met het contract 
strijdige handeling van de licentienemer, noch de verdere verhandeling van dat 
produkt (zelfs indien de derde weet heeft van de overtreding) met een beroep op het 
merkrecht kan worden tegengegaan; een beroep op de regels van niet-nakoming 
(jegens de licentiehouder) c.q. onrechtmatige daad (tegen van de wanprestatie 
profiterende derden) lijkt, met inachtneming van de Europese en nationale kartelre­
gels, en met inachtneming van de bepalingen inzake het vrije goederenverkeer, zeker 
niet uitgesloten. 
Art. 8 verklaart in lid 2 uitdrukkelijk dat 'de aan het merk verbonden rechten' 
(zie art. 5 Rl. jo. art. 13A BMW) tegen een wanpresterende licentiehouder 
kunnen worden ingeroepen. Die wanprestatie kan voortvloeien uit handelen 
in strijd met in lid 2 genoemde bepalingen, waarvan alleen die inzake de duur 
van het licentiecontract en de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend ook 
in art. UB BMW voorkomen. Nog steeds zullen die beperkingen (ook die verder 
gaan dan wat de BMW nu toelaat) getoetst kunnen worden aan bovengenoem­
de nationale en Europese regels. Dit artikel houdt immers geen vrijbrief voor 
territoriale faimie/sbepcrkingen in. Evenwel, met de toelaatbaarheid van zo'n 
licentiebepaling is ook een uitbreiding van de bevoegdheden van de merkhou­
der gegeven, en dus een beperking van de gevallen waarin 'uitputting' het 
normale gevolg zou zijn (immers, de goederen zijn dan niet met toestemming, 
dus niet rechtmatig in het verkeer gebracht). Dit zou vergaande consequenties 
voor de praktijk, met name de wederverkoop van merkartikelen, kunnen 
hebben, in feite een tijdbom onder deze Rl. (verg. Verkade, TVVS 1985 p. 71), 
tenzij men aanneemt dat deze (consequentie van de) bepalingen van de Rl. en 
Vb. in strijd met het EEG-Verdrag (met name art. 233, zie hierboven) zijn en/of 
men aanneemt dat deze bepaling slechts ziet op de relatie tussen merkhouder 
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en liœntiehouders en niet op de relatie tussen de merkhouder en derden die te 
goeder trouw de gemerkte waren van de licentiehouder hebben afgenomen. 
Naar mijn mening heeft de Bcnelux-wetgevcr derhalve de vrijheid te besluiten 
van overname van art. 8 RL in de BMW af te zien (in gelijke zin: Helbach es. 
a.w. par. 749). Ook hier speelt de onduidelijke suggestie die wordt gewekt door 
gebruik van de woorden 'kan' of 'kunnen' (hetzelfde probleem als hiervoor 
werd gesignaleerd bij art. 5 lid 3 RL). Er is geen reden aan te nemen dat op het 
Benelux-territoir de 'afbraak' van door de exploitatie van merkrechten instand-
gehouden territoriale grenzen niet verder mag gaan dan de RL voorschrijft. In 
het O.P. is gekozen vóór overneming. 
Van deze mogelijkheid wil men overigens gebruik maken door (los van waar de Rl. 
toe verplicht) art. 11A aan te passen. In het vervolg is de licentie die niet schriftelijk 
is neergelegd geldig; daarmee is de BMW op één lijn gebracht met de overeenkom-
stige bepaling in de BTMVV (art. 13 lid 1). Let wel, voor de merkhouder is, om zich 
te verzetten tegen wederverkoop van in strijd met een licentieovereenkomst in het 
verkeer gebrachte waren, geen voorwaarde dat de licentie is ingeschreven. 
Voor art. 11 BMW wordt nog een wijziging voorgesteld die met de Rl. geen direct 
verband houdt. De discussie omtrent de (on)mogelijkheid van het leggen van beslag 
op en het vestigen van een pandrecht op een merk, heeft kennelijk geleid tot de 
suggestie dat door aansluiting te zoeken bij de art. 11C jo. 15A BMW voor deze 
rechtsfiguren een opening kan worden gezocht. In grote lijnen komt deze regeling 
dan neer op derden werking na inschrijving (van het beslagrckest c.q. de pandakte?), 
c.q. dat de doorhaling van de merkinschrijving slechts met toestemming van de 
beslaglegger c.q. de pandhouder kan geschieden. 
4.411 Art 9: Rechtsverwerking wegens gedogen 
1. De houder in een Lid-Staat van een in art. 4 lid 2 bedoeld ouder merk, die het 
gebruik van een in die Lid-Staat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd 
- gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk 
vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen 
het gebruik van het jongere merk voorde waren of diensten waarvoor dat jongere 
merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd. 
2. Elke Ud-Staat kan bepalen dat lid 1 van overeenkomstige toepassing is ten 
aanzien van een houder van een ouder merk bedoeld in art. 4 lid 4a, of van een 
ander ouder recht bedoeld in art. 4 lid 4b en 4c. 
3. In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de houder van een later inge-
schreven merk geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, 
ofschoon dat recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen. 
De figuur van de rechtsverwerking is in het Nederlandse recht op zich wèl, 
maar in het Benclux-recht nog nauwelijks bekend (verg. echter voor een ver-
wante rechtsfiguur: BenGH 18 nov. 1988, ВІЕ 1989 p. 282, N/1989 nr. 299; HR 
5 jan. 1990, N] 1990 nr. 728, Kim). De Rl. introduceert nu uitdrukkelijk deze 
rechtsfiguur, welke in de BMW moet worden overgenomen. De houder van het 
oudere (waaronder EEG-) merk kan zijn aanspraken om zich te verzetten tegen 
gebruik (voor gelijke of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het oudere 
merk is gedeponeerd) van het jongere (identieke of overeenstemmende) merk 
(zowel door middel van een inbreukactic als door middel van een nictigheids-
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actie) verspelen door zich gedurende minstens vijf jaar niet op grond van art. 
13 A BMW te verzetten tegen gebruik van dat jongere merk; hij verliest daardoor 
tevens de mogelijkheid nietigverklaring van het depot van dat jongere merk te 
vorderen, het één en ander slechts dan niet indien het jongere merk te kwader 
trouw is gedeponeerd. Als belangrijke beperking geldt dat de houder van het 
oudere merk gebruik van het jongere merk bewust heeft gedoogd. Dit mag m.i. 
niet zo worden verstaan dat reeds kennis van het depot of de inschrijving tot 
een bewust gedogen leidt, maar slechts kennis van het gebruik van een merk. 
Het één en ander zal volgens het O.P. worden neergelegd in een nieuw art. 14bis 
BMW. 
Ik merk hierbij op dat de termijn van vijf jaar natuurlijk onvermijdelijk arbitrair is, 
en de rechter geen vrijheid geeft. Omgekeerd geldt dat de houders van die oudere 
merken weliswaar hun aanspraken op nietigverklaring kwijt zijn, maar dat zij op 
hun beurt niet het recht op gebruik van hun merk c.q. aanwending van hun recht 
(ook om derden gebruik van het merk te verbieden) hebben verloren. 
Verwerking van het recht zich te verzetten tegen inbreuk op een subjectief recht 
wordt sowieso in het Nederlands recht niet snel aangenomen; verwerking van een 
ander subjectief recht dan een merkrecht (zoals een handelsnaam- of auteursrecht) 
blijft (ondanks de mogelijkheid die art. 9 lid 2 RL biedt) aan de nationale regels 
onderworpen, en niet uitgesloten is dat in oen bijzonder geval de nationale rechter 
aanneemt dat zelfs binnen de termijn van vijf jaar al sprake is van rechtsverwerking 
(Doe. 9142/85). 
Als uitzondering op de mogelijkheid zich op deze vorm van rechtsverwerking 
door gedogen te beroepen, geldt het geval dat de houder van het jongere merk 
het depot te kwader trouw verricht heeft. 
Volgens het huidige art. 14B lid 2 BMW is het thans voor belanghebbenden echter 
slechts mogelijk om binnen vijf jaar na depot een beroep te doen op de verrichting 
van een depot te kwader trouw. In de BMW zal dan ook de verwijzing in art. 14B, 
onder 2 BMW naar de termijn van vijf jaar waarbinnen een beroep op art. 4 sub 6 
BMW kan worden gedaan, vervallen. 
4.4.12 Art 10: Gebruik van het merk 
1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid 
in debetrokken Lid-Staat geen normaal gebruik heeft gemaakt voorde waren of 
diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende en ononderbroken 
tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze 
richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. 
2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd: 
a. het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat 
het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschre-
ven is, wordt gewijzigd. 
b. het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de Lid-Staat, 
uitsluitend met het oog op uitvoer. 
3. Gebruik van het merk met toestemming van de houder dan wel door een ieder 
die bevoegd is om een collectief merk, een garantiemerk of een kwaliteitsmerk te 
gebruiken, wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd. 
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4. оогт гк п die zijn ingeschreven vóór de datum waarop de bepalingen die nodig 
zijn om aan deze richtlijn te voldoen, in de betrokken Lid-Staat van kracht worden, 
geldt het volgende: 
a. wanneer ingevolge een bepaling die vóór die datum van kracht was sancties 
verbonden zijn aan het niet gebruiken van een merk gedurende een ononder-
broken periode, wordt de in lid 1 genoemde periode van vijf jaar geacht te zijn 
ingegaan op hetzelfde tijdstip als de periode van het niet gebruiken die op die 
datum reeds loopt; 
b. wanneer vóór die datum geen bepaling over het gebruik van kracht was, wordt 
de in lid 1 genoemde periode van vijf jaar geacht op zijn vroegst op die datum 
ingegaan te zijn. 
'Normaal gebruik' van het (ingeschreven) merk is in welk modern merken-
systeem dan ook een essentiële voorwaarde voor de instandhouding van het 
merkrecht. De Rl. voorziet daarom ook in een regeling, die tot enige wijzi-
gingen van de BMW aanleiding geeft: het huidige art. 5 sub 1 en sub 2 wordt 
ingedikt tot art. 5A (sub 1 en 2), en de huidige artikelleden 5 sub 3 en sub 4 
komen tesamen in art. 5B sub 1 (niet-gebruik, met een andere bewijslastver-
deling), sub 2 (verwording tot soortnaam), en sub 3 (gebruik van een mislei-
dend merk). 
In de BMW zijn regels omtrent het vereiste gebruik van een merk thans neergelegd 
in art. 5 sub 3. De Benelux-wctgever en -rechter hebben aan de gebruikseis ten 
grondslag gelegd de ruime beschermingsomvang van het merkrecht in de Benelux; 
de Rl. kent een andere ratio (die door het BcnCH in die bewoordingen is verworpen), 
namelijk de beperking c.q. vermindering van het aantal ingeschreven en (dus) 
beschermde merken, waardoor ook het aantal conflicten met en tussen merken 
beperkt kan blijven. 
De Rl. kent de mogelijkheid om gedurende vijf jaar na het depot en voor het 
overige gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar het merk niet 
normaal te gebruiken zonder dat dit verval van het merkrecht ten gevolge heeft; 
indien die termijnen zijn overschreden, dan kan eventueel nog een geldige 
reden voor het niet-gebruik worden aangevoerd. Deze bepaling zal leiden tot 
een wijziging van de huidige (drie-jaar na depot) termijn van de BMW. 
Ook na wijziging van de BMW op dit punt lijkt mij dat niet is veranderd het tijdstip 
waarop die termijngaat lopen. In de BMW is het depot immers niet het moment waarop 
de inschrijvingsprocedure is voltooid. Terecht wordt geen gebruikt gemaakt van de 
mogelijkheid die bij de vaststelling van de Rl. werd genoemd: uitgaan van het 
moment van publicatie van de inschrijving (Doe. 9142/88). 
Gebruik van een merk dat het publiek kan misleiden, kan, indien het O.P. 
wordt aanvaard, verval het recht op dat merk ten gevolge hebben. Deze 
bepaling is nieuw; de vraag is of zij veel betekenis heeft naast (het in het 
Nederlands recht geldende) art. 6.185 NBW (art. 1401 jo. art. 1416a-cBN BW), 
omtrent misleidende reclame, waarop immers een voor de praktijk veel 
belangrijker verbod kan worden gegrond. 
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Lid 2 van art. 10 noemt nict-limitatief een tweetal voor de praktijk (en misschien met 
name voor de Benelux-praktijk) belangrijke voorbeelden van normaal gebruik van 
het merk. In het O.P. heeft men er voor gekozen art. 10 lid 2 geheel in de BMW (als 
een apart art. 5 lid 3) over te nemen. 
Gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het 
onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, is 
zowel als het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de 
Lid-staat uitsluitend met het oog op uitvoer, aan normaal gebruik gelijk te stellen. 
De tweede gebruiksvorm hakt een knoop in de Benelux-rechtspraak door. Lange tijd 
is het in de Benelux-rechtspraak onzeker geweest of gebruik van een teken als 
exportmerk (merken, die uitsluitend worden gebruikt voor waren, die naar landen 
buiten de Benelux worden geëxporteerd) wel voldoende was om te kunnen gelden 
als gebruik in de zin van art. 5 sub 3 BMW (positief: Helbach os., a.w. par. 1043). Het 
merk komt immers niet in de openbaarheid in het 'produktieland', en wordt daar 
niet verhandeld of verkocht. Toch wordt het daar wel van het merk voorzien, 
aangeboden en wellicht afgeleverd. Volgens de Rl. is trouwens 'aanbrengen van het 
merk op de waren of de verpakking' voldoende voor inbreuk. Ik plaats daarbij de 
aantekening dat slechts het gebruik in advertenties van het merk voor waren waarop 
niet in de Lid-Staat het merk wordt aangebracht (maar elders) kennelijk niet zo'n 
voldoende (rechtshandhavend) gebruik is. Anders geldt m.i. voor gebruik van het 
merk in advertenties voor diensten die niet in de Benelux worden verricht, maar daar 
wel worden aangeboden (via bijv. op de kabel te ontvangen buitenlandse t.v.-sta-
tions). 
Niet alleen gebruik door de merkhouder zelf, maar ook elk gebruik dat met toestem-
ming van de merkhouder (en wat betreft collectieve, garantie- en kwaliteitsmerken: 
toestemming van degene die bevoegd is om zo'n merk te gebruiken) plaatsvindt, 
wordt aan de merkhouder in het kader van de bepalingen over gebruik toegerekend, 
zie art. 10 lid 3 Rl.. De BMW zegt daar niet veel over (en noemt slechts gebruik door 
de merkhouder en de licentiehouder), maar in BenGH 27 jan. 1981, B/E 1981 p. 151, 
N] 1981 nr. 333, Winston/Whiston, is deze Rl.-regel al min of meer vastgelegd (zie 
N] 1981-pagina 1104 linker- en rechterkolom: 'door of namens de merkhouder', 'of 
van degeen die in hun naam optreedt'). Aan de merkhouder toerekenbaar normaal 
derden-gebruik van het merk is niet beperkt tot gebruik door (ingeschreven) licen-
tiehouders. 
De overgangsbepaling die art. 10 lid 4 aan de Lid-Staten toestaat in hun wetgeving 
op te nemen, beoogt de werking van de Rl. op dit punt zeker te stellen, ook ten 
aanzien van merken die reeds op het moment van inwerkingtreden van het O.P. 
waren ingeschreven. Met een voorbeeld verduidelijkt: stel, dat de BMW per 1 jan. 
1992 is aangepast aan de Rl., dan geldt art. 10 leden 1 en 2 Rl. (die voor de 
Beneluxmcrkhoudcr iets gunstiger uitpakken dan art. 5 sub 3 BMW) ook voor 
merken die per 1 jan. 1989 zijn ingeschreven en tot 1 jan. 1992 nog niet waren 
gebruikt. Gevolg: zij zouden dan zelfs tot 1 jan. 1994 nog niet behoeven te worden 
gebruikt. Maar ook voor de gevallen waarin het merk reeds op 1 jan. 1987 zou zijn 
ingeschreven is er dan nog hoop. Zolang het verval van het recht op dergelijke 
merken nog niet is ingeroepen, kan de merkhouder dat gebrek als het ware 'helen' 
door het merk uiterlijk op 1 jan. 1992 alsnog te gaan gebruiken. Een dergelijke 
'terugwerkende kracht' is m.i. niet zonder meer aan deze bepaling toe te kennen; de 
overgangsbepaling art. IV van het O.P. sluit zo'n terugwerkende kracht expliciet 
uit. 
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4.4.13 Art. 11: Sancties wegens het niet-gebruiken van een merk in gerechte-
lijke of administratieve procedures 
1. De nietigheid van een merk kan niet worden uitgesproken op grond van het 
bestaan van een conflicterend ouder merk dat niet voldoet aan de voorwaarden 
inzake gebruik van art. 10, leden 1, 2 en 3, of naargelang van het geval, art. 10 
lid 4. 
2. Een Lid-Staat kan bepalen dat de inschrijving van een merk niet kan worden 
geweigerd omdat er een conflicterend ouder merk bestaat dat niet voldoet aan 
de voorwaarden van art. 10, leden 1, 2 en 3, of, naar gelang van het geval, art. 
10 lid 4. 
3. Onverminderd de toepassing van art. 12 ingeval een reconventionele vordering 
tot vervallenverklaring is ingesteld, kan iedere Lid-Staat bepalen dat een merk 
niet kan worden ingeroepen in een inbreukprocedure, indien ten gevolge van een 
exceptie is vast komen te staan dat het merk vervallen verklaard zou kunnen 
worden ingevolge art. 12, lid 1. 
4. Indien het oudere merk slechts voor een deel van de waren of diensten waarvoor 
het is ingeschreven, is gebruikt, wordt het voor de toepassing van de leden 1, 2 
en 3 geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn. 
Art. 11 behelst een ingewikkeld geschreven aantal (niet geheel juist geformu-
leerde) bepalingen die voorzien in een bijzondere sanctie voor de merkhouder 
verbonden aan niet-gebruik van een merk. De BMW zal hierdoor een kleine 
aanpassing moeten ondergaan. De Bcnelux-rechtspraak, met name in kort 
geding, aanvaardt weliswaar dat op een nietig (te verklaren) depot of een 
vervallen (te verklaren) merkrecht geen inbrcukactie of een nietigheids- of 
vervalactìe kan worden gebaseerd. Daarmee is echter de positie van de latere 
deposant van een conflicterend merk gedeponeerd in de fase tussen het verlo-
pen van de termijn waarbinnen gebruik van het eerder ingeschreven merk 
moest worden gemaakt, en het tijdstip waarop dat gebrek eventueel weer 
'geheeld' wordt (zie hieronder, art. 12 Rl.) nog niet wettelijk gewaarborgd. 
Het beginsel is dat de merkhouder 'clean hands' moet hebben. Onder de BMW 
lost deze kwestie zich sinds BenGH 18 nov. 1988, Kim, ten dele op in de 
procesrechtelijke regels van art. 14 BMW (dus in verband met nietigheids- en 
vewalacties), met name in het begrip 'belanghebbende'; overneming van art. 11 
lid 1 (art. 11 lid 2 is slechts van belang voor merkensystemen waarin de 
inschrijvende instantie een wcigcringsbevoegdheid heeft) zou dan ook onno-
dig zijn. In de BMW-praktijk zal immers een dergelijke nietigheidsvordering 
als bedoeld in art. 11 lid 1 kunnen worden 'gecounterd' met een exceptief 
verweer of reconventionele vordering tot vervallenverklaring. 
Art. 11 lid 3 levert meer problemen op. Met een voorbeeld verduidelijkt: Op 1 
jan. 1993 verricht X een depot van een merk (dat uiteindelijk ook wordt 
ingeschreven) dat hij op 1 jan. 1998 nog niet (normaal) heeft gebruikt. Op 1 febr. 
1993 verricht Y een depot van een conflicterend merk, tegen welk depot X (ook 
gelet op art. 11 lid 1 Rl.) niet ageert, en evenmin vecht Y de inschrijving van het 
merk van X aan. Op 1 juni 1993 vangt X met gebruik van zijn merk aan, en 
'heelf daarmee (ex art. 12 Rl.) het potentiële gevaar van verval. Op 1 sept. 1993 
vecht X gebruik en depot van het merk van Y aan. Gevolg? Verval van het recht 
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van X is niet meer mogelijk, gezien art. 12 Rl.; het merk van X is conform de 
rangorderegeling van art. 3 BMW ouder dan dat van Y, en dus zouden, zonder 
de bepaling van art. 11 lid 3, de vorderingen van X dienen te worden toegewe-
zen. Dit artikellid dient dan wel als volgt te worden gelezen: Indien in een geval 
van 'heling' en indien als gevolg van die 'heling' een vordering tot verval wordt 
afgewezen, kan evenwel het merk tóch geen grond zijn voor een inbreukproce-
dure indien het merk vervallen verklaard had (in plaats van 'zou') kunnen 
worden (door degene die recht op een merk heeft verkregen in de vervalrijpe 
periode). De merkhouder kan dus erga omnes 'clean hands' houden, maar inter 
partes vuile nagelriemen krijgen. Op ongeveer deze wijze zal in het O.P. (in een 
nieuw geredigeerd art. 14C BMW) deze consequentie (waartoe de Rl. overigens 
niet dwingt) zijn te vinden. 
Art. 11 lid 4 van de Rl. ten slotte is terug te vinden in art. 16 BMW. 
4.4.14 Art 12: Gronden voor vervallenverklaring 
1. Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononder-
broken periode van vijfjaar niet normaal in de betrokken Ud-Staat is gebruikt voor 
de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is 
voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een merk kan echter niet worden 
gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige 
periode en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of 
opnieuw normaal is gebruikt; begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie 
maanden die aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring vooraf-
gaan, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het 
verstrijken van de ononderbroken periode van vijfjaar van het niet gebruiken is 
ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor 
het begin van gebruik of het hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de 
merkhouder er kennis van heen genomen dat de vordering tot vervallenverklaring 
kan worden ingesteld. 
Net zoals in de BMW het geval is, wordt in de Rl. aan niet-normaal gebruik het 
gevolg van verval van het merkrecht verbonden, tenzij er een geldige reden is 
voor het niet-gebruiken. De Rl. zal het evenwel mogelijk maken dat verval van 
het merkrecht wegens niet-gebruik voorkomen kan worden door het merk in de 
periode die ligt tussen de afloop van de maximale termijn waarbinnen een merk 
niet behoeft te worden gebruikt enerzijds en de instelling van een vordering tot 
vervallenverklaring van het recht voor het eerst (of eventueel opnieuw) wordt 
gebruikt anderzijds. 
Dit is een belangrijk verschil met de BMW die een dergelijke vorm van 'herstel' niet 
kent (en op dit punt dan ook aangepast zal worden), anders dan door het merk 
opnieuw te deponeren. Zo'n nieuw depot heeft als belangrijk nadeel het verspelen 
van eventuele prioriteit ten opzichte van de voor het 'heropnemingsdepot' (in een 
andere betekenis dan bedoeld in art. 4 sub 4 BMW!) gedeponeerde conflicterende 
merkendepots. 'Herstel' van de gevolgen van niet-gebruik kan echter worden 
voorkomen door het merk opnieuw en te goeder trouw te gaan gebruiken. Anders 
gezegd: het opnieuw gebruiken moet niet paulianeus zijn (welke beperking echter 
m.i. tamelijk zinledig is, gezien het te verwachten gemak waarmee 'voorbereiding' 
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van gebruik achteraf te fingeren valt). Deze bepaling is volgens mij echter op 
ongelukkige wijze in de Rl. geformuleerd, en zou tot enige verwarring kunnen 
leiden. 
Door een begin van gebruik of een hernieuwd gebruik kan dus verval van het 
merkrecht worden voorkomen. Probleemloos is het geval dat dit begin van gebruik 
of hernieuwd gebruik is aangevangen meer dan drie maanden voor het instellen van 
een vordering tot vervallcnverklaring; de Rl. stelt hierbij dat die drie maanden-ter-
mijn pas kan gaan lopen indien vijf jaren van ononderbroken niet-gebruik zijn 
gepasseerd, wat logisch klinkt. Indien het begin van gebruik of hernieuwd gebruik 
is aangevangen nog vóór afloop van de maximaal toegelaten periode van niet 
gebruik is van 'herstel' geen sprake; er is dan immers, misschien wel net op tijd, 
sprake van 'normaal gebruik'. 
Wel problemen levert het begin van gebruik of het hernieuwd gebruik binnen drie 
maanden voorafgaand aan zo'n vordering op, althans zo lees ik de Rl.. Voor de hand 
liggend lijkt mij dat de Rl. bedoelt dat zodra de merkhouder er kennis van heeft 
gekregen dat een derde het verval van het merkrecht op grond van niet-gebruik van 
het merk wil inroepen, hij mag hopen dat die derde zijn vordering pas instelt nadat 
hij een begin van gebruik althans hernieuwd gebruik van het merk heeft gemaakt, 
en bovendien de derde die vordering pas instelt meer dan drie maanden na het begin 
van gebruik of het hernieuwd gebruik (zie echter de opmerkingen over de 'gefin-
geerde' voorbereiding hiervoor). De vraag blijft natuurlijk op welk moment de 
vordering als 'ingesteld' mag worden beschouwd (een sommatie, een dagvaarding, 
de dag van de zitting?). 
De Rl. zegt echter dat een dergelijk begin van gebruik of hernieuwd gebruik niet in 
aanmerking kan worden genomen nadat de merkhouder er kennis van heeft geno-
men (door correspondentie of door een ander signaal met betrekking tot een voor-
genomen vervalactie) dat de vordering tot vervallcnverklaring kan worden 
ingesteld. Dat lijkt wat al te ruim, want strikt genomen kan die vordering worden 
ingesteld vanaf het moment dat de merkhouder zijn merk vijf jaar ononderbroken 
niet heeft gebruikt (en bovendien zonder geldige reden). Men mag toch aannemen 
dat ook al heeft de merkhouder daar dan wellicht niet daadwerkelijk kennis van, 
hem toch ook wetenschap omtrent de mogelijkheid van verval van zijn recht mag 
worden toegerekend indien aan de wettelijke voorwaarden van verval wegens 
niet-gebruik is voldaan. Al met al zou deze bepaling in deze lezing in het geheel geen 
zin hebben, omdat zij juist lijkt te zijn bedoeld om een verzuim te zuiveren. Het gaat 
natuurlijk om de gevallen waarin de merkhouder zich, met name door gedragingen 
van degene die zich op verval van het recht zou willen beroepen, bewust wordt van 
de mogelijkheid dat zijn recht gevaar loopt. 
(vervolg art. 12) 
2. Een merk kan eveneens vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum 
waarop het is ingeschreven: 
a. door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke 
benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is; 
b. als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of 
met zijn instemming, voorde waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, 
het publiek kan misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de 
plaats van herkomst van deze waren of diensten. 
Als twee extra vervalgronden noemt art. 12 lid 2 een reeds in het BMW-systeem 
bekende en een nog onbekende; beide zijn facultatief vanuit de Rl.-optiek. 
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De eerste is de zogenaamde 'verwording tot soortnaam': indien het merk door 
toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming 
is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is, zie art. 5 sub 4 jo. 
art. 14C BMW. De bepaling wijkt slechts in het 'of nalaten' af van de tekst van art. 5 
sub 4 BMW, kennelijk om uitdrukkelijk aan te geven dat ook het nalaten van het 
treffen van rechtsmaatrcgelen tegen merkinbreuk tot verval van het recht kan leiden. 
Er mag van worden uitgegaan dat ook onder de huidige tekst van art. 5 sub 4 BMW 
een dergelijk nalaten is begrepen. De bepaling geeft tenslotte geen uitsluitsel over 
de vraag of ook rechten op beeld- of zelfs vormmerken op deze grond kunnen 
worden vervallen verklaard. 
De tweede extra vcrvalgrond betreft het geval indien door het gebruik dat van het 
merk wordt gemaakt door de merkhouder (of met zijn instemming), voor de waren 
of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan worden misleid, met name 
over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten. 
Ten aanzien van misleidende merken is er sprake van enige overlapping in de RL. 
In art. 3 lid lg is opgenomen een absolute nietigheidsgrond voor merken die tot 
misleiding van het publiek kunnen leiden; het gaat dan kennelijk om merken-sec, in 
verband met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Deze bepa-
ling is wellicht met name van belang voor merkensystemen met een niet-lijdelijk 
Merkenbureau. In art. 4 sub 2 BMW is het depot van het merk voor waren of diensten 
waarvoor het gebruik van dat merk tot misleiding van het publiek kan leiden met 
nietigheid bedreigd. In art. 12 lid 2b wordt, onder dezelfde omstandigheden als in 
art. 4 sub 2 BMW, het recht met verval bedreigd. Gezien het belang verbonden aan 
het (moment van) gebruik, hoort deze 'aantastingsgrond' inderdaad eerder thuis in 
het rijtje vervalgronden dan in het rijtje nietigheidsgronden. In het O.P. is voor 
opneming van deze nieuwe vervalgrond gekozen (art. 5 lid 2c BMW-nieuw). 
4.4.15 Art. 13: Gronden voor weigering, vervallenverklaring of nietigverkla-
ring voor slechts een deel van de waren of diensten 
Indien een grond voor weigering van inschrijving, vervallen-of nietigverklaring van 
een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk 
' gedeponeerd of ingeschreven is, betreffen de weigering van inschrijving, de verval-
len- of de nietigverklaring alleen die waren of diensten. 
Gelijk art. 16 BMW reeds bepaalt, kan een grond voor weigering van inschrij-
ving, vervallen- of nietigverklaring van een merk slechts bestaan voor een deel 
van de waren of diensten waarvoor dit merk gedeponeerd of ingeschreven is. 
Op een detailpunt was dat ook in art. 11 lid 4 Rl. al aan de orde gekomen. 
4.4.16 Art. 14: Vaststelling achteraf van nietigheid of vervallenverklaring van 
een merk 
Wanneer de anciënniteit van een ouder merk waarvan de houder afstand heeft 
gedaan of dat hij heeft laten vervallen, wordt ingeroepen voor een Gemeenschaps-
merk, kan de nietigheid of vervallenverklaring van het oudere merk achteraf worden 
vastgesteld. 
Deze bepaling zal toepasselijk zijn zodra de Vo. in werking zal zijn getreden. 
De BMW zal op dit punt moeten worden aangepast (verg. de art. 44 en 45 
BMW-nieuw, en infra par. 4.5.15). 
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4.4.17 Art. 15: Bijzondere bepalingen inzake collectieve, garantie- en kwali-
teitsmerken 
," 1. Onverminderd art. 4 kunnen de Lid-Staten waarvoor de wetgeving voorziet in 
inschrijving van collectieve, garantie- of kwaliteitsmerken, bepalen dat weigering 
van inschrijving, vervallen- of nietigverklaring van deze merken plaatsvindt op 
andere gronden dan de in de art. 3 en 12 bedoelde, voor zover de functie van 
deze merken zulks vereist. 
2. In afwijking van art. 3 lid 1c, kunnen de Lid-Staten bepalen dat tekens of 
benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van 
herkomst van de waren of diensten, collectieve, garantie- of kwaliteitsmerken 
kunnen vormen. Een zodanig merk geeft de houder niet het recht een derde het 
gebruik van dergelijke tekens of benamingen in de handel te verbieden, voor 
zover er sprake is van een gebruik volgens de eerlijke gebruiken in handel en 
nijverheid; met name kan een zodanig merk niet worden ingeroepen tegen een 
derde die gerechtigd is een geografische benaming te gebruiken. 
De BMW kent de in art. 1 Rl. genoemde garantie- en kwaliteitsmerken niet als 
zodanig. Dit hoeft echter, gezien de ruime betekenis die het onder de BMW wél 
bekende collectieve merk heeft, niet tot aanpassing van de BMW te leiden 
(Helbach es. , a.w. par. 742). 
Afgezien van de aanvullende (relatieve) nictigheidsgronden van art. 4 Rl. 
hebben de Lid-Staten de vrijheid ook andere nietigheids- of vervalgronden op 
te nemen dan de art. 3 en 12 Rl. geven voor deze categorie merken, althans 
voorzover de functie van deze merken zulks vereist (verg. art. 27A BMW, 
gebruik van het collectieve merk door de houder en gebruik in strijd met de 
bepalingen van het regelcment, en art. 27B BMW, het reglement in strijd met 
de openbare orde of met art. 22 BMW). De functie van deze merken wordt in 
de Rl. overigens niet nader aangegeven. 
Met name laat de Rl. de mogelijkheid open dat in afwijking van art. 3 lid 1c de 
Lid-Staten bepalen dat tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot 
aanduiding van de plaats van herkomst van de waren of diensten, als collectieve, 
garantie- of kwaliteitsmerken kunnen gelden. Deze bepaling is facultatief '; met name 
Frankrijk, dat reeds een vergaande (publiekrechtelijke) regulering van dergelijke 
aanduidingen kent, heeft met deze bepaling de grootste moeite gehad. Voor geogra-
fische herkomstaanduidingen met een merkfunctie is in de BM W-optiek nauwelijks 
plaats, maar er bestaat geen reden de mogelijkheid daartoe niet te openen (conform 
het O.R in een nieuwe alinea van art. 19 BMW). 
Een dergelijk merk mag overigens de houder niet het recht geven derden gebruik 
van dergelijke tekens of benamingen in de handel te verbieden, voor zover er 
sprake is van een gebruik volgens de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid: 
met name kan een zodanig merk niet worden ingeroepen tegen een derde die 
gerechtigd is een geografische benaming te gebruiken. Gezien het feit dat de Rl. 
naast art. 8 geen bijzondere bepalingen kent omtrent de beschermingsinhoud en 
-omvang van het collectieve e.a. merk is de consequentie dat de bepaling van art. 
26, 2 alinea BMW (bescherming tegen gebruik van dat merk 'ongeacht de soort 
waren' waarvoor het wordt aangewend), evenals die van art. 26,3e alinea, moeten 
worden geschrapt. 
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4.4.18 Art. 16: Uit hoofde van deze richtlijn aan te nemen nationale bepalin-
gen 
1. De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 28 dec. 1991 aan deze rthtlijn te voldoen. Zijstellen 
de Commissie daarvan onverwijld in kennis. 
2. Op voorstel van de Commissie kan de Raad, met gekwalificeerde meerderheid 
van stemmen, de in de lid 1 bedoelde datum uitstellen tot uiterlijk 31 dec. 1992. 
3. De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle belangrijke bepalingen van 
intern recht mee, die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 
De lidstaten hebben tot 28 dec. 1991 de tijd om de nodige maatregelen te treffen 
om aan de bepalingen van de Rl. te voldoen, maar hebben, indien althans de 
Commissie aan de Raad een zodanig voorstel doet, in het uiterste geval tot 31 
december 1992 daartoe de tijd. 
4.4.19 Ari 17: Adressaten 
Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. 
Bij voorbaat lijkt te zijn uitgesloten dat de Lid-Staten voor de in art. 16 lid 1 
bedoelde termijn de Rl. in hun wetgeving hebben verwerkt; op zijn minst aan 
ernstige twijfel is onderhevig de veronderstelling dat ze dat op de in lid 2 
genoemde termijn wel is gelukt. 
Dat roept de vraag op wat rechtens is indien de Lid-Staten niet tijdig of niet correct 
aan hun verplichtingen hebben voldaan. Algemeen wordt aangenomen dat de 
nationale rechters de nationale wet (die niet, nog niet of niet conform een richtlijn is 
aangepast) dienen uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de 
richtlijn (HvJ EG 8 okt. 1987, N] 1988 nr. 1029, AAe 1987 p. 329, Kolpinghuis 
Nijmegen), zulks reeds vanaf het moment van inwerkingtreding van de richtlijn. 
Voor zulke vragen van uitleg kan men ex art. 177 EEG-Verdrag uiteindelijk bij het 
HvJ EG terecht. Bij die interpretatie ligt de grens bij algemene rechtsbeginselen die 
deel uitmaken van het Gemeenschapsrecht (zoals het beginsel van rechtszekerheid, 
het verbod van terugwerkende kracht). Kortom, hoe groter de afwijking tussen het 
(nog niet aangepaste) nationale recht en de bepalingen van de richtlijn, des te minder 
ruimte er lijkt te zijn voor een richtlijn-conforme interpretatie. Dit geldt natuurlijk 
onverminderd de aansprakelijkheid van de Lid-Staat op grond van niet-nakoming 
van Verdragsverplichtingen. 
Voorzover zo'n richtlijn-conforme interpretatie tóch afwijkt van het tot dan toe 
geldende nationale recht, is het de vraag in hoeverre particulieren jegens elkaar een 
beroep kunnen doen op bepalingen van de richtlijn: de zogenaamde horizontale 
werking. In tegenstelling tot wat in het algemeen voor bepalingen van het EEG-Ver-
drag en voor EEG-Verordeningen geldt, wordt aangenomen dat een richtlijn (die per 
definitie omzetting in nationaal recht vereist) niet op zichzelf verplichtingen kan 
scheppen voor een particulier (om zich bijv. van gebruik van een merk te onthouden), 
en dat een richtlijnbepaling niet als zodanig kan worden ingeroepen tegenover zo'n 
persoon (HvJ EG 26 febr. 1986, zaak 152/84, Marshall). Dit leidt evenwel tot de 
situatie dat een particulier aanspraak wil maken op een bevoegdheid die hem door 
een richtlijn word t toegekend, maar de rechter dat niet kan toestaan omdat de inhoud 
van het nationale recht zich daartegen verzet. Stuyck en Wytinck (CML Review 1991 
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p. 212) suggereren de oplossing van de zogenaamde 'passieve' horizontale werking, 
voor gevallen waarin een particulier aan de richtlijn wel een recht kan ontlenen, en 
daar tegenover geen verplichting van een ander bestaat of ontstaat (zie HvJ EG 13 
nov. 1990, CML Review 1991 p. 205 e.V., Marlcasing). Nog los van de houdbaarheid 
van deze suggestie, gaat zij in ieder geval niet voor merkinbrcukgeschillen op. 
Immers, elke toekenning van of uitbreiding van bevoegdheden ontleend aan een 
uitsluitend recht impliceert per definitie de plicht van anderen zich in het vervolg 
in gelijke mate te onthouden van bepaalde handelingen. 
4.5 D e Gemeenschapsmerkenverordening; het EEG-merk 
4.5.1 Inleiding 
De Vo. beoogt de creatie van een communautair EEG-mcrk voor de gemeen-
schappelijke markt (zie o.m. Beier, GRUR Int. 1976 p. 363, en Heil, MA 1986 p. 
56), en niet, ook niet op de lange duur, de vervanging van de nationale 
merkenwetten door één nieuw merkensysteem. De Rl. heeft in dit verband een 
belangrijke complementaire functie: zorgen dat de merkenwetten van de Lid-Sta-
ten zo min mogelijk afwijken, en inhoudelijk veel gelijkenis vertonen met de 
materieel-rechtelijke bepalingen van de Vo.. 
4.5.2 Stand van zaken 
De totstandkoming van de Vo. heeft nog immer de nodige voeten in de aarde. 
Het eerste, nog ruwe voorstel was van 1964; het eerste tot in details uitgewerkte 
voorstel dateert van 1980 {Pubi EG 1980, С 351/1). Een nieuw Vo.-ontwerp zag 
het licht in 1984 (Pubi EG 1984, С 230/1). Dat vertoonde grote verschillen met 
zowel het 1980-voorstel als met het meest recente ontwerp van de Vo. (verg. 
voor de geconsolideerde tekst Doe. 5865/88; voor de Duitse vertaling: GRUR 
Int. 1989 p. 388 e.V.). 
Zie voor uitvoeriger beschouwingen omtrent de 'totstandkomingsgeschiedenis': 
Havelock, EIPR 1982 p. 200, Von Mühlendahl, GRUR Int. 1989 p. 353, en Schwartz, 
GRUR Int. 1981 p. 3. 
Ondanks de bereikte aansluiting bij de Rl., het VvP en de OvM is er nog geen 
definitieve versie van de Vo.. Politiek gevoelige kwesties zoals de zetel van het 
EEG-merkenbureau (Madrid, München, Londen, Den Haag of ook, voor de 'quasi-
rechterlijke' afdelingen van het Bureau, een beetje Luxemburg?), de ambtelijke 
voertaal (een, drie of alle EEG-talcn?), en de kwestie wie voor welke (depot- en 
procedure-) kosten moet opdraaien, staan dit laatste nog ongetwijfeld enige jaren in 
de weg. 
De invoering van de Vo. zal te zijner tijd nog enkele wijzigingen van, of beter gezegd: 
toevoegingen aan, de BMW ten gevolge hebben. Die komen in een afzonderlijke 
paragraaf 4.5.15 aan de orde. 
4.5.3 De Vo. in hoofdlijnen 
Ook in de toekomst zal de Terrapin/Terranova-situatïe (zie supra par 4.2) 
blijven bestaan, net als nu waarschijnlijk in grote getale. De Vo. roept weliswaar 
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een nieuwe, communautaire Mcrkenwet in het leven, maar dit betekent niet 
dat er voortaan binnen de EEG geen twee conflicterende merken meer kunen 
voorkomen. De Vo. respecteert immers het bestaan van nationale merkrechten. 
Niet te verwachten valt dat alk ondernemers, gezien hun grootte of potenties, 
behoefte hebben aan de gehele EEG als afzetgebied, c.q. aan de verkrijging van een 
EEG-merkrecht. Dit geldt zelfs voor multinationals die evenmin (bijv. vanwege 
linguïstische of commerciële redenen) altijd in staat zijn een merk voor een bepaald 
artikel te kiezen dat in de gehele EEG is te gebruiken. 
De Vo. schept een supra-nationaal merkenrecht, met een geheel eigen karakter, 
en een eigen Merkenbureau (verder: het Bureau). 
Zie voor de communautair-rechtelijke grondslag van de Vo. zowel als van het 
Bureau: Krieger, GRUR Int. 1979 p. 279, en Lauwaars, SE W1981 p. 533 e.V.. 
Het Bureau heeft een centrale plaats in de Vo.. Naast het registreren (art. 67 Vo.) en 
publiceren (art. 68 Vo.) van (ookaanvragen voor) EEG-merkinschrijvingen, toetst het 
ook de merkdepots aan weigcringsgronden en beslist het in verval- en nietigheids-
procedures: dit in tegenstelling tot bijv. het (nu nog) 'lijdelijke' Benelux Merkenbu-
reau. 
In de Vo. wordt rekening gehouden met aanspraken op oudere nationale 
merkrechten en andersoortige aanspraken. Tevens wordt aangeknoopt bij die 
nationale rechtsregels waarvoor tot op heden geen uniform EEG-recht bestaat; 
te denken valt aan regels met betrekking tot overgang en overdracht, zakelijke 
zekerheidsrechten, faillissement en procesrecht. Op die aspecten wordt hieron-
der nader ingegaan. 
De verhandeling over de Vo. zal, vooral vanwege het voorbehoud dat aan de termijn 
van inwerkingtreding moet worden gesteld, een minder uitvoerig karakter krijgen 
dan de paragrafen 4.1 tot en met 4.4. 
4.5.4 Ontstaan van het recht op een EEG-merk; verlenging 
Het recht op een EEG-merk ontstaat door inschrijving (art. 5 Vo.). De ontstaans-
datum is die van het depot (dit is de aanvrage om inschrijving) van het EEG-
merk (art. 14 Vo. jo. 24 en 25 Vo.). 
Met de keuze voor een attributief (in plaats van een declaratieO systeem is 
aangehaakt bij de gangbare wijze van ontstaan van een merkrecht in de meeste 
Lid-Staten van de EEG, inclusief de Benelux. 
Het depot is het startsein voor een toets aan (absolute en relatieve) wcigeringsgron-
den. Na de inschrijving verschieten de weigcringsgronden (vrijwel moeiteloos) van 
kleur, en worden zij nietigheidsgronden: een categorie die nog iets uitgebreider is, en 
wordt 'bijgestaan' door enige vcrvalgrondcn; deze toets wordt tevens voor en door 
de nationale 'EEG-merkcnrechter' uitgevoerd. 
In de Vo. wordt nauwkeurig aangegeven wie houder van een EEG-merk kan zijn (art. 
4); die regeling is in hoge mate dezelfde als die van het VvP. De Vo. kent (in de art. 
26 - 29) een uitgewerkte (en aan art. 4 VvP ontleende) regeling met betrekking tot de 
(binnen zes maanden) door de merkdeposant (expliciet) in te roepen prioriteit van 
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eerder verrichte nationale depots van identieke en voor dezelfde waren of diensten 
gedeponeerd EEG-merken. 
Het depot kan worden verricht bij zowel het Bureau als bij een nationaal hulpkantoor 
(het nationaal resp. Benelux merkenbureau), dat als een ambtelijk 'doorgeefluik' 
fungeert, en toetst aan enige formele eisen. Vervolgens vindt de toets aan de 
weigeringsgronden plaats. 
Het EEG-merkrecht heeft een inschrijvingsduur van tien jaar (art. 14 Vb.); deze 
duur kan telkens met tien jaar worden verlengd. Bij deze verlenging eist het 
Bureau niet (zoals in voorgaande Vo.-vcrsies) dat de merkhouder bewijsstuk-
ken overlegt waaruit 'normaal gebruik' (conform art. 13 Vo.) van zijn merk 
gedurende afgelopen inschrijvingsperiode blijkt. 
45.5 Absolute en relatieve weigeringsgronden 
In de art. 6 en 7 van de Vo. worden de zogenaamde absolute respectievelijk 
relatieve weigeringsgronden opgesomd. 
a. Art. 6: absolute weigeringsgronden 
Deze gronden komen (grotendeels) overeen met de (door de Lid-Staten ver-
plicht over te nemen) gronden genoemd in art. 3 lid la-h en art. 3 lid 2c RL; voor 
een behandeling van die gronden verwijs ik naar datgene wat daarover in par. 
4.4.5 is geschreven; voor een illustratieve schets van de toets aan de absolute 
(en relatieve) gronden: Heil, MA 1986 p. 56 e.V.. 
De bonte verscheidenheid aan landen, culturen en talen in de EEG heeft (volgens 
art. 6 lid 3 Vo.) ten gevolge dat voor toepasselijkheid al voldoende is indien zo'n 
absolute wcigeringsgrond slechts in een deel van de Gemeenschap bestaat. Dit 
betekent m.i. niets anders dat ook bijv. indien een teken slechts in het Nederlandse 
taalgebied onvoldoende onderscheidend vermogen zou hebben (of in welk ander 
taalgebied van de EEG dan ook), het teken niet kan worden ingeschreven (zie ook 
Furstner, BMM-Bulletin maart 1989 p. 8). Er is veel te zeggen voor een marginale toets 
op dit punt (verg. Heil, MA 1986 p. 60), te meer daar de 'disclaimer' (zie hieronder) 
geen betrekking kan hebben op een bepaald territoir binnen de EEG. 
Bij toepasselijkheid van art. 6 Vo., kan het teken niet als EEG-merk (maar 
wellicht wel als merk in een Lid-Staat, incl. de Benelux, waar de weigerings-
grond niet bestaat) worden ingeschreven (zie art. 83 Vo.: de 'omzetting'). Echter, 
ook als een inschrijving de zeef wèl is gepasseerd, behoudt art. 6 lid 1 betekenis 
als nietigheidsgrond. 
Bij toepasselijkheid van art. 6 Vo. kan de deposant ex art. 31 lid 2 Vo. de gelegenheid 
worden geboden ten aanzien van een (volgens het Bureau) niet-onderscheidend 
bestanddeel van het merk een (in het register op te nemen) verklaring ('disclaimer') 
af te leggen. Deze verklaring houdt dan in dat ten aanzien van dat bestanddeel geen 
beroep op bescherming wordt gedaan (zie nader Heil, MA 1986 p. 57). 
Art. 6 lid 4 Vo. 'erkent' de rechtsfiguur van de inburgering van het niet-onderschei-
dende teken tot merk (verg. art. 3 lid 3 RL) voorafgaand aan het depot (en art. 41 lid 
2 Vo. de inburgering na de inschrijving, als het Bureau zijn werk kennelijk niet goed 
heeft gedaan). 
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In de Vo. zijn enkele weigeringsgronden niet opgenomen die wel in de Rl. zijn te 
vinden. Dit is begrijpelijk voor de gronden genoemd onder art. 3 lid 2a Rl. (toetsing 
aan bepalingen van nationaal recht van een andere dan merkcnrcchtclijke aard is een 
taak waar het Bureau niet op is berekend) en art. 3 lid 3d (het depot te kwader trouw, 
dat elders, bij de nictigheidsgronden, een plaatsje in de Vo. heeft gevonden, zie art. 41 
lid lb Vo.), en niet zonder betekenis voor de grond genoemd onder art. 3 lid 3b (het 
merk dat een teken met grote symbolische waardeen met nameeen religieus symbool 
omvat; op dit punt gelukkig géén zedenprekende rol voor het Bureau). 
Indien geen absolute wcigeringsgrond toepasselijk is, volgt publicatie van het depot. 
Daarmee komt de procedure in de fase van de vatbaarheid voor oppositie. 
b. Art. 7: relatieve weigeringsgronden 
Veel onenigheid heeft bestaan over de vraag of, en zo ja hoe ver, een onderzoek 
naar het bestaan van oudere rechten door het Bureau (de 'search') moest 
plaatsvinden (verg. Mak, GRUR Int. 1978 p. 121). 
Welke alternatieven bestaan er immers: 
- een ex officio weigcringsbevoegdheid op grond van het bestaan van oudere EEG-
en (eventueel) nationale merken en andere rechten (het systeem in het Verenigd 
Koninkrijk, in Ierland, Griekenland, Denemarken en Spanje); 
- toetsing door het Bureau slechts aan absolute weigeringsgronden terwijl het aan-
vechten van het depot aan belanghebbenden (beter-gerechtigden) wordt overge-
laten (het systeem in Duitsland); 
- een systeem waarin geen weigcringsbevoegdheid bestaat noch oppositieprocedu-
res kunnen worden geëntameerd (zoals in de Benelux; in Frankrijk en Italië bestaat 
zelfs geen enkele Bureau-search). 
In de Vo. is gekozen voor een 'passieve' Bureau-search (wel een beperkt 
onderzoek, geen weigeringsbcvoegdheid). Gezien de aard van de relatieve 
weigeringsgronden, de tosten die een 'actieve' search met zich zou brengen, en 
de onvolledigheid van welk type search dan ook, m.i. een terechte keuze (zie 
ook Von Mühlendahl, GRUR Int. 1989 p. 356). 
Het Bureau heeft dus in deze fase een informatieve taak, zowel richting EEG-merkde-
posant als richting houder ouder EEG-merk (zie Heil, MA 1988 p. 310; Hoekstra, 
BMM-Bulletin aug. 1989 p. 17): beiden worden gewaarschuwd. 
Art. 7 Vb. is in hoge mate vergelijkbaar met art. 4 RL, echter met enige bijzondere 
verschillen. 
Art. 7 lid la-b Vo. (de identieke of overeenstemmende merken gedeponeerd voor 
identieke of soortgelijke waren of diensten) is in hoge mate vergelijkbaar met art. 4 
lid la-b Rl., hoewel onduidelijk blijft wanneer nu precies sprake is van 'identieke' 
merken en 'identieke' waren of diensten (verg. Wichcrs Hoeth, 1ER 1985 p. 41); waar 
geen sprake is van een dergelijke (min of meer) volstrekte gelijkenis komt het aan 
op de mate van 'gelijksoortigheid' (in Rl.-tcrmcn: 'overeenstemming') tussen merk 
en teken enerzijds en tussen waren en/of diensten anderzijds, voorzover daardoor 
althans gevaar voor verwarring bestaat. De Vo. bevat, in tegenstelling tot de Rl., niet 
de toevoeging 'inhoudende de mogelijkheid van associatie': betekent dit een (iets) 
minder ruime beschermingsomvang voor EEG-mcrken, of zal het HvJ EG zo'n 
discrepantie niet toelaten? 
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Toepasselijkheid van welke weigerings-, nietigheids- of vervalgrond dan ook bete­
kent dat geen EEG-merkrecht wordt verkregen. Er kan, in tegenstelling tot de 
bevoegdheid tot gebruik van een EEG-merk, geen sprake zijn van een tot bepaalde 
Lid-Staten beperkt 'gatenkaas'-recht. 
De mogelijkheid een beroep te doen op de relatieve weigeringsgronden is 
toegekend aan de houder van het 'oudere' (merk)recht. 
Wat oudere merken zijn wordt in art. 7 lid 2 Vo. bepaald: deze bepaling is weer 
identiek aan de art. 4 lid 2a (de oudere EEG-merken, de oudere nationale of 
Benclux-merkcn, en de oudere merken berustend op een internationaal depot), 2c 
(depots van merken vermits deze uiteindelijk worden ingeschreven) en 2d (de 
algemeen bekende merken) Rl.. Zie ook het aan art. 6 septies VvP (verg. supra pai. 
3.4.2.7c) verwante art. 10a Vo. 
Art. 7 lid 4 Vo. is vergelijkbaar met art. 4 leden 3 en 4b Rl.: ook op niet-ingeschreven 
(maar wel gebruikte of nog 'slechts' gedeponeerde) merken en andere onder­
scheidingstekens van een meer dan slechts ІоШе betekenis kunnen rechten bestaan 
die, onder voorwaarden, meebrengen dat de inschrijving van een EEG-merk 
wordt geweigerd. De vrees voor een veelvoud aan dergelijke niet of nauwelijks 
kenbare claims, berustend op territoraal maar ook functioneel dynamische 
aanspraken (zoals handelsnamen, slogans, huisstijlen etc.) leidde tot de gedach­
te dat deze claims beter niet reeds in de oppositiefase aan bod moesten komen. 
Het risico voor de EEG-merkdcposant zou beter beheersbaar zijn indien deze, onder 
dreiging van inroepen van een relatieve nietigheidsgrond, (voorzover het EEG-Ver-
drag zulks toelaat, zou ik menen) vrijwillig zou kunnen besluiten gebruik van zijn 
merk te beperken (om niet in strijd met die aanspraken te komen), zie Von Mühlen-
dahl, GRUR Int. 1989 p. 356. Over de omvang van deze groep claims wordt verschil-
lend gedacht; Pagenberg {GRUR Int. 1989 p. 750) voorziet hier één van de factoren 
die het EEG-merk (blijvend) onaantrekkelijk kunnen maken. In de Vo. is echter niet 
voor deze risico's teruggedeinsd (instemmend: Armitage, EIPR1985 p. 12), te meer 
omdat op grond van ervaringen in landen die reeds zo'n systeem hanteren, derge-
lijke aanspraken veeleer in nietigheidsprocedures aan de orde komen (Von Mühlen-
dahl, GRUR Int. 1989 p. 353). 
In art. 7 lid 5 Vo. is een met art. 4 lid 4a Rl. vergelijkbare nietigheidsgrond te 
vinden: het conflict met oudere (Gemeenschaps- of nationale) merken die voor 
niet-soortgelijke waren of diensten zijn ingeschreven. Voorwaarde is dat het 
betreft een in de Gemeenschap bekend merk c.q. een in de betreffende Lid-Staat 
(inclusief de Benelux) bekend merk indien door het gebruik van dat jongere 
EEG-merk de onderscheidende kracht of de reputatie van dat oudere merk 
wordt aangetast. 
Overigens zijn er nogal wat (relatieve) nictigheidsgronden wel in de Rl., maar niet 
in de Vo. als weigeringsgronden opgenomen: te noemen zijn die onder art. 4 lid 4c-g 
van de Rl.. Deze gronden komen echter (gezien de 'relatieve', niet merkenrechtelijke 
en nationale aard van de aanspraken begrijpelijk) ten dele wel als nietigheidsgronden 
in de Vo. terug. 
166 Europees merkenrecht 
4.5.6 Oppositieprocedure 
Naast het (feitelijk betekenisloze) recht voor (onder andere) consumenten- en 
ondernemersorganisaties bezwaar tegen EEG-merkinschrijvingen aan te teke-
nen (met name op grond van art. 6 Vo, aldus art. 33 Vo.), kunnen belangheb-
benden tegen de inschrijving opkomen. 
Na de beschikbaarstelling van de resultaten worden zowel de merkdeposant als de 
houder van het oudere (potentieel) conflicterende EEG-mcrk (ex art. 7 lid 2 en lid 5) 
omtrent de wederzijdse plannen resp. aanspraken geïnformeerd. Indien een nation-
aal (incl. het Benelux-) bureau zich daartoe bereid heeft verklaard, kan ook informa-
tie omtrent (alsmede aan) houders van oudere nationale merkdepots- en 
inschrijvingen (art. 33a) worden verstrekt; gebeurt dit niet dan zullen zij (evenals 
houders van andere aanspraken) middels het EEG-merken-publicaticblad of anders-
zins van een conflicterende inschrijving moeten vernemen (zie voor dit deel van de 
procedure ook: Hoekstra, BMM-Bulletin aug. 1989 p. 17). Er ontstaat kortom een 
aantrekkelijke taak voor particuliere merkenbureaus. 
Tot drie maanden na de openbaarmaking van het depot kan vervolgens oppo-
sitie tegen de voorgenomen inschrijving worden gevoerd; zij wordt schriftelijk 
ingeleid en zal (bepaald) niet kosteloos zijn. De oppositie kan worden ingesteld 
slechts door degenen die daartoe in art. 34 Vo. zijn aangewezen. 
4.5.7 Merkbegrip; individuele en collectieve merken 
In art. 2 RL wordt hetzelfde merkbegrip gehanteerd als in art. 3 Vo., inclusief 
het vereiste dat het EEG-mcrk zich moet lenen voor een grafische vastlegging 
en de mogelijkheid dat ook kleuren, kleurencombinaties, drie-dimensionale 
vormen en klanken als merk kunnen gelden. 
De Vo. is ook van toepassing op dtewsfmcrken; in een bijzonder 'statement' wordt 
verklaard dat de detailhandel EEG-rechtelijk niet als een te merken dienst kan 
worden beschouwd (Doe. 5865/88). 
De Vo. is blijkens de art. 55a - 55i Vo. van overeenkomstige toepassing op collectieve 
EEG-merken. Het gaat hier om een ander soort merk dan het collectieve merk ex art. 
19 BMW. Niet de bijzondere aard of kwaliteit van de door het merk te onderscheiden 
waren of diensten staat voorop, maar het feit dat het merk (wat bij het depot als 
collectief merk moet worden aangemerkt) produktcn van meerdere ondernemingen, 
verenigd in een organisatie (of meer dan één) van producenten, dienstverleners of 
handelaren, moet kunnen onderscheiden. Tevens moet een reglement worden over-
gelegd; dat reglement behelst de voorwaarden waaronder men tot de organisatie die 
merkrechthebbende is, kan toetreden. Discussie is nog mogelijk over de vraag of ook 
reclamebureaus. Kamers van Koophandel of charitatieve organisaties rechthebben-
de kunnen zijn. De inschrijving kan niet op naam staan van een individuele waren-
producerende of dienstverlenende onderneming. 
De Vo. maakt ook geografische herkomstaanduidingen als collectief merk mogelijk; voor 
deze merken geldt niet de absolute wcigerings(- en nietigheids)grond ex art. 6 lid 1c 
Vo., met het voorbehoud dat oen beroep op een dergelijk merkrecht niet tegen eerlijke 
handclsgebruikcn mag indruisen. 
Voor de collectieve merken gelden in beginsel dezelfde regels als voor 'individuele' 
EEG-merken, ook waar het gaat om de beschermingsomvang. De bijzondere positie 
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van de gebruikers van het mark wordt gelijkgesteld met die van de licentiehouder 
van het 'individuele' merk ex art. 21 lid 3a en 3b Vo.. 
Art. 55h kent nog enige bijzondere vervalgrondcn voor het collectieve merk, waar-
onder het niet afdoende optreden door de merkhouder tegen gebruik van het merk 
in strijd met het reglement en het niet afdoende optreden tegen misleidend gebruik 
van het collectieve merk. 
45.8 Beschermingsomvang EEG-merkrecht 
Art. 8 Vo. bevat een zeer essentieel onderdeel van het EEG-merkenrecht: de 
beschermingsomvang. Art. 8 lid la-b Vo. is de kern van het merkrecht, verge-
lijkbaar met a r t 5 lid la-b RL. 
De (beoogde) gelijkenis met de Rl., waarnaar ik verwijs, is de reden dat op deze 
kwestie, ondanks haar belang, niet omstandig wordt ingegaan; ook hier met de 
aantekening dat het verwarringsgevaar volgens de Vo. kennelijk niet (tevens) in-
houdt het gevaar van associatie met het merk. 
De bescherming van het bekende EEG-merk is relatief Cbekendheid in de Ge-
meenschap') vergelijkbaar met de bescherming die bekende nationale merken 
volgens art. 5 lid 2 RL mogen genieten (met de 'extra' goodwill-bcscherming). 
Een bekend merk is in ieder geval een merk met een 'reputatie', en een reputatie (het 
hoeft geen 'grote' reputatie te zijn) kan toch slechts zijn opgebouwd door gebruik (als 
merk, ook als nationaal merk, en wellicht als handelsnaam, of zelfs als persoonsnaam 
etc). Niet uitgesloten is dat voldoende is dat die reputatie slechts in één Lid-Staat 
bestaat (Wichers Hoeth, 1ER 1985 p. 42); in ieder geval is niet vereist (zoals in de 
1980-versie van de Vo.) dat het EEG-merk in de gehele EEG beroemd moet zijn 
(instemmend: Verkade, TVVS 1985 p. 71). Voldoende lijkt dan ook dat de bescher-
ming aan bekende EEG-merkcn toekomt aan die merken die (in de gehele of in een 
deel van de Gemeenschap) zijn gebruikt (conform wat de Rl. vereist voor de bescher-
ming ten aanzien van bekende nationale merken), en ook voor dát territoir bescher-
ming als bekend EEG-merk genieten. Overigens is de beschermingsomvang die de 
Vo. in haar huidige versie biedt, beduidend ruimer dan in vorige versies (die een 
beperkter bescherming boden dan welke nationale merkenwet van een EEG-Lid-
Staat dan ook) het geval was. 
Art. 8 lid 2 Vo. noemt enige per-se-verboden, vergelijkbaar met art. 5 lid 3 Rl., met 
daarbij het officiële statement dat de verwijzing naar gebruik in reciame geen betrek-
king heeft op vergelijkende reclame (Doe. 5865/88, en zie par. 4.4.7). Ik wijs bovendien 
op het fenomeen van de 'exportmerken': ook indien sprake is van gebruik van 
merken slechts voor goederen die bestemd zijn om te worden geëxporteerd naar 
landen buiten de Gemeenschap, is art. 8 van toepassing. Merkwaardig genoeg bevat 
de Vo. geen expliciete bescherming tegen nict-merken (verg. art. 5 lid 5 Rl.) zoals 
handelsnamen; die bescherming zal de EEG-mcrkhouder kennelijk aan het nationale 
recht moeten ontlenen. Art. 12 Vo. maakt uitdrukkelijk een beroep op de aanvullende 
werking van het gemene nxht (inclusief acties op basis van 'passing-off') mogelijk. Dit 
is een bijzondere bepaling die er (m.i. onvermijdelijk) toe strekt dat aan EEG-merken in 
de Benelux dezelfde bescherming kan toekomen als aan Bcnelux-mcrkcn (Wichers 
Hoeth, 1ER 1985 p. 43), niettegenstaande de beperktere strekking van art. 8. 
Bescherming tegen inbreuk op een EEG-merk in de vorm van een verbod lijkt volgens 
art. 8 lid 3 Vo. pas mogelijk te zijn vanaf het moment van publicatie van de inschrijving. 
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Vóór dat tijdstip, althans vanaf het moment van publicatie van het depot, is slechts 
een (achteraf te bepalen) redelijke schadevergoeding ter zake van de gepleegde 
inbreuk mogelijk. Aannemelijk lijkt echter dat een (Nederlands) kort geding nog wèl 
mogelijk is (immers, geen beslissing in de hoofdzaak, terwijl volgens art. 76b Vo. in het 
algemeen aan de competentie van de kort geding-rechter geen afbreuk wordt gedaan). 
Art. 9 Vo. bevat nog een expliciete bepaling omtrent vermelding van een ingeschre-
ven EEG-merk eis soortnaam in een woordenboek of encyclopedie: een geval van 
merkinbreuk buiten 'gevaar voor verwarring'. In zo'n geval kan de merkhouder een 
rectificatie eisen, welke uiterlijk bij de volgende druk van het werk moet worden 
geplaatst. Die rectificatie houdt in dat de uitgever bij de merkvermelding moet 
aangeven dat het om een gedeponeerd merk gaat. 
Art. 10 (omtrent enige 'vrij' te blijven gebruiksvormen van het merk) en art. 11 (omtrent 
het leerstuk van de 'GemcenschapsuitputtingO bevatten weer beperkingen op het merk-
recht, die op gelijke wijze geformuleerd in de art. 6 en 7 Rl. zijn terug te vinden. 
45.9 Normaal gebruik van het merk 
Het EEG-merk moet, of straffe van verval van het recht, 'normaal gebruikf 
worden (art. 13 Vo.). Dit artikel (inclusief de ratio) stemt grotendeels overeen 
met art. 10 Rl. (zie par. 4.4.12). Toch is er sprake van een belangrijk verschil, 
overigens voortvloeiend uit de eigen aard van dit merk: het normaal gebruik 
moet plaatsvinden niet slechts in een Lid-Staat maar in de Gemeenschap. 
De wordingsgeschiedenis geeft omtrent art. 13 Vo. weinig duidelijke aanwijzingen. 
Voorstellen om gebruik minimaal in twee of drie Lid-Staten te eisen, of om gebruik 
in de handel tussen minimaal twee Lid-Staten te eisen zijn (terecht) niet expliciet in 
de Vo. terechtgekomen. 
Wil men het EEG-merk niet slechts bereikbaar maken voor de grootindustrie, maar 
voor alle geïnteresseerde ondernemingen, in beginsel onafhankelijk van hun grootte 
of economische betekenis, dan moet reeds gebruik in het intorstatelijk verkeer in de 
Gemeenschap als normaal gebruik worden opgevat (verg. Beier, GRUR Int. 1976 p. 
370). Heydt verdedigt dat zelfs een grensoverschrijdende handel van het merkartikel 
niet is vereist (conform het officiële statement, Doe. 5865/88): GRUR Int. 1977 p. 54, 
en GRUR Int. 1978 p. 7. Ook voldoende is, zou ik menen, gebruik door de licentie-
houders) (zie immers art. 13 lid 3 Vo.) in meer dan een Lid-Staat. Niet-serieus 
gebruik wordt niet in aanmerking genomen, evenmin als gebruik zonder toestemming 
van de merkhouder. Niet-gebruik in delen van de Gemeenschap kan ten gevolge 
hebben dat zich aldaar 'aanspraken' van anderen vormen die in het ergste geval, als 
gevolg van de rechtsverwerking-bepaling, kunnen coëxisteren met het EEG-merk. 
Art. 13 Vo. noemt nog drie vormen van gebruik die ook in art. 10 leden 2 en 3 Rl. zijn 
te vinden: gebruik van het merk in een iets van de gedeponeerde versie afwijkende 
vorm, gebruik van het merk als exportmerk, en gebruik door een ander dan de 
merkhouder maar wel met zijn toestemming (en zonder dat deze toestemming 
'geregistreerd', althans kenbaar voor derden is) zijn gebruiksvormen die ook 'mee-
tellen' bij de vraag of het merk wel 'normaal' is gebruikt. 
4.5.10 Het EEG-merk als vermogensbestanddeel 
Waar het gaat om het EEG-merk als deel van het vermogen, vindt een gelijk-
stelling plaats met een nationaal merk (art. 16 Vo.), voorzover de Vo. niet anders 
regelt. 
Europees merkenrecht 169 
Art. 16 lid 1 geeft aanknopingspunten om uit te maken onder welk nationaal 
vermogensrecht het EEG-merk valt, namelijk (achtereenvolgens) de woon- of vesti-
gingsplaats van de merkhouder volgens het merkenregister, de feitelijke vestigings-
plaats van de merkhouder, en het recht van de zetel van het EEG-merkenbureau (een 
soort merken-i.p.r.-regels); ook geeft het art. regels voor het geval er meer dan één 
houder bestaat. 
Het EEG-merk kan worden overgedragen ios van de onderneming waarin deze 
wordt aangewend (art. 17 Vo.). Indien Nederlands recht van toepassing is, dan 
brengt de overgang van een onderneming niet tevens de overgang van het 
EEG-merk met zich mee (verg. art. 17 lid 2 Vo.); die mogelijkheid kent het 
Nederlands recht, ook onder het NBW, namelijk niet. 
De overdracht van het merkrecht dient op straffe van nietigheid schriftelijk (en door 
partijen ondertekend) te geschieden, tenzij de overdracht op een rechterlijke uitspraak 
berust (art. 17 lid 3). Werking jegens derden heeft de overdracht pas na inschrijving. 
Het Bureau heeft de bevoegdheid een overdracht die kan misleiden (omtrent de aard, 
hoedanigheid of de geografische herkomst van de produkten waarvoor het merk is 
ingeschreven) te weigeren. Te denken valt aan de overdracht van een merk voor een 
notoir milieu-vriendelijk produkt aan een onderneming die giftige chemicaliën 
produceert (en daarvoor het merk wil aanwenden). De rechtsverkrijger moet in de 
gelegenheid worden gesteld zijn inschrijving aan te passen (art. 17 lid 4 Vo.). 
Op het EEG-merk kunnen ook zatelijke rechten rusten: de vestiging van zo'n 
recht dient in het EEG-merkenregister te worden ingeschreven. 
In de Benelux is de discussie omtrent de mogelijkheid van beslag en zekerheid op 
merkrechten nog gaande. De Vo. mag men m.i. als een goede aanleiding beschouwen 
daaromtrent, voorzover nodig, regels te stellen (zie over deze kwestie Van Nispen, 
BJE 1990 p. 355, en supra par. 4.4.10). In ieder geval verklaart de Vo. (in art. 19) dat 
het volgens art. 16 toepasselijke nationale recht eveneens de gevolgen en de grenzen 
van executie van zo'n maatregel op een EEG-merk regelt. 
Het EEG-merk kan ook in een faillissement (en surséance van betaling) vallen (art. 20 
Vo.), met dien verstande dat het EEG-merk maar in één faillisscmentsprocedure 
tegelijk betrokken kan raken. Deze regel geldt m.i. niet voor de contractuele aanspra-
ken van de licentiehouder. 
De regels over de licentie van het EEG-merk (art. 21 leden 1 en 2 Vo.) komen 
(voor wat betreft de contractuele bepalingen die de Vo. expliciet toelaat en haar 
gevolgen in verband met de 'uitputting' van het merkrecht) volstrekt overeen 
met art. 8 leden 1 en 2 Rl.; de Vo. laat zich evenmin uit over de vraag wanneer 
nu precies sprake is van een exclusieve licentie. Ook hier geldt m.i. dat deze 
bepalingen in het algemeen geen afbreuk (mogen) doen aan de rechtspraak en 
beschikkingspraktijk gebaseerd op de art. 85 en 86 jo. art. 30 - 36 EEG-Verdrag. 
De licentie(-overeenkomst) behoeft niet schriftelijk te worden vastgelegd. Werking 
jegens derden heeft de licentie evenwel slechts indien zij in het merkenregister is 
ingeschreven, met uitzondering van die gevallen, aldus art. 21a lid 1, waarin de 
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derden uit andere hoofde met de licentie bekend waren (deze nuancering met 
betrekking tot derdenwerking geldt ook voor andere rechtshandelingen waarvan de 
derdenwerking van inschrijving afhankelijk is gesteld: zie art. 21a Vo.). 
De EEG-merklicentiehoudcr is (afgezien van nadere contractuele voorzieningen) 
niet alleen bevoegd om naast de merkhouder in een inbreukprocedure vergoeding 
van zijn eigen schade te vorderen, maar ook om een zelfstandige verbodsactie te starten 
(het gevolg, zoals wordt beweerd, van een wens van Griekenland, dat vrijwel slechts 
nationale merk/icew/iehoudors zou kennen). Deze laatste bevoegdheid kan contrac-
tueel worden beperkt, waarop echter weer als uitzondering geldt de houder van een 
exclusieve licentie, die de merkhouder zonder resultaat heeft gemaand tegen de 
inbreuk te ageren. 
Art. 22 Vo. verklaart de bepalingen met betrekking tot het merk als deel van 
het vermogen van overeenkomstige toepassing op merkdepots. 
4.5.11 Afstand, verval en nietigheid 
a. Algemeen 
Ook na inschrijving kan het EEG-merkrecht, door middel van afstand, verval en 
nietigheid, nog worden aangetast. De Vo. noemt evenwel geen termijn waarbin-
nen een beroep op verval of nietigheid moet worden gedaan (wat niet bevorder-
lijk is voor de rechtszekerheid, zie Pagenbcrg, GRUR Int. 1989 p. 749; daar staat 
evenwel een bijzondere regeling inzake rechtsverwerking tegenover, art. 44 Vo.). 
Verval of nietigheid kan slechts worden ingeroepen rechtstreeks bij het Bureau of als 
verweer in een inbreukproccdure bij een nationale rechter. Bij een verweer dat 
betrekking heeft op nict-gebruik van het EEG-merk, of het bestaan van oudere 
rechten van de gedaagde (kortom, naar verwachting de soort verweren die in de 
meeste inbreukgcschillcn wel opkomt) is ook mogelijk een beroep op een verval- of 
nietigheidsgrond in de vorm van een exceptief verweer (art. 75a lid 3). Dit is een 
interessante bepaling, want zij kan partijen een verder gaande complicering van het 
proces besparen. Het slagen van zo'n verweer heeft dan niet de doorhaling van het 
EEG-merk ten gevolge; tevens loopt de gedaagde het gevaar van 'insluiting' (geen 
aanspraken buiten dat gebied waarop zijn oudere rechten bestaan). 
Een geslaagd beroep op een nietigheids- of vervalgrond werkt m.i., gezien art. 1 lid 
2 Vo, erga omnes (art. 45a Vo. geeft bovendien aan vanaf ivelk tijdstip de gevolgen van 
zo'n beroep ingaan); indien een exceptief verweer is gehonoreerd, werkt de uit-
spraak (slechts) inter partes. 
b. Afstand 
De merkhouder kan vrijwillig (maar moet dan schriftelijk en bij het Bureau) 
afstand doen van zijn merkrecht-aanspraken (art. 38 Vo.; de afstand moet 
worden ingeschreven); deze mogelijkheid kan met name nuttig zijn in geval 
van bijv. schikkingen of afbakeningsovcrccnkomstcn (binnen de grenzen van 
het Europees kartclrecht). 
Toestemming van eventuele licentiehouders is merkwaardig genoeg niet vereist (wat 
de aantrekkelijkheid van een EEG-mcrk-licentic dan ook niet verhoogt). De merk-
houder moet evenwel aannemelijk maken dat hij de HcentiehoudeKs) van het 
voornemen tot afstand op de hoogte heeft gebracht. 
Europees merkenrecht 171 
c. Verval 
Art. 39 Vo. noemt dezelfde drie vervalgronden als art. 12 RL, en nog een vierde: 
als de houder niet meer aan de voorwaarden genoemd in art. 4 Vo. voldoet (kort 
gezegd: ingezetene zijn van een Lid-Staat of een bij het VvP aangesloten staat). 
De Vo. kent overigens dezelfde mogelijkheid van 'herstel' van de gevolgen van 
niet-gebruik als de RL. Beroep op verval kan volgens art. 46 Vo. door een ieder 
worden ingesteld. 
d. Nietigheid 
Door een ieder kan een beroep worden gedaan op een absolute nietigheids-
grond. Als 'extra' ten opzichte van art. 6 Vo. noemt art. 41 Vo. de inschrijving 
te kwader trouw (welk begrip niet nader wordt aangeduid). In art. 42 Vo. zijn de 
relatieve nietigheidsgronden opgesomd (waarop slechts door de in dat artikel 
aangewezenen, de beter-gerechtigden, een beroep kunnen doen). 
Verwezen wordt naar art. 7 Vb., maar art. 42 Vo. noemt er nog enkele mèèr: het 
bestaan van een (ouder) recht op een naam, een (ouder) portretrecht, een 
(ouder) auteursrecht, of een ander (ouder) industrieel eigendomsrecht, voor-
zover althans uit het toepasselijke nationale recht een gebruiksverbod ten 
aanzien van het EEG-merk voortvloeit. 
Om aan de onzekerheid over potentiële claims die tegen het EEG-merkrccht kunnen 
worden ingeroepen op een gegeven moment een einde te kunnen maken, kent de 
Vo. de mogelijkheid van rechlsverwerking (op dezelfde voet als in art. 9 RL): daarvoor 
is nodig een 'bewust gedogen' door houders van oudere EEC-merken, oudere 
nationale merken in de zin van art. 7 lid 2, en oudere (andere) nationale onderschei-
dingstekens in de zin van art. 7 lid 4 (met de aantekening dat nationale regels omtrent 
verwerking van andere subjectieve rechten niet door de Vo. worden aangetast). Niet 
alleen daadwerkelijke maar ook toerekenbare wetenschap (resp. weten en behoren te 
weten) worden in aanmerking genomen. Tevens is nodig een daadwerkelijk gebruik 
van het gedoogde (Gemeenschaps- of nationaal) merk (in desnoods de betreffende 
Lid-Staat). Het gevolg van rechtsverwerking kan zijn een coëxistentie tussen twee 
EEG-merken (verg. Armitage, EIPR1985 p. 11). 
4.5.12 Conflict EEG-merk versus EEG-merk, en conflict EEG-merk versus 
nationaal merk en vice versa 
a. Inleiding 
De huidige versie van de Vo. kent niet het zogenaamde verbod van dubbele (of: 
gecumuleerde) bescherming. Dit verbod betekent dat de merkhouder niet naast 
een beroep op zijn EEG-merkrecht tevens een beroep op een aan hem toeko-
mende recht op een (identiek of overeenstemmend) nationaal- of Beneluxrecht 
kon doen (Krieger, GRUR Int. 1979 p. 279 e.V.). In het algemeen is de gedachte 
aan een 'exclusief' EEG-merk, en de centrale plaats van het Bureau ten aanzien 
van procedures omtrent de geldigheid van het EEG-merk, wel verlaten. 
De laatste versie van de Vo. gaat uit van een min of meer gelijkwaardige behandeling 
van houders van EEG-mcrken en houders van nationale rechten (in overeenstem-
ming met de wens van de AIPPI, GRUR Int. 1985 p. 465; zie ook Von Mühlendahl, 
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CRUR Int. 1978 p. 317 e.V., en Furstner, BMM-Bulletin 1988 p. 6). Te onderscheiden 
valt immers het verbod van dubbele bescherming (dat niet in de Vo. is terechtgeko-
men) en het verbod van simultane vorderingen op basis van beide merken tegen 
dezelfde inbreuk (wat wèl in de Vo. is terechtgekomen), waarbij met nationale 
merken ook de zogenaamde common law rights worden bedoeld. 
Art. 81a Vo. 'verbiedf het aanhangig maken van geschillen tussen dezelfde 
partijen bij rechters in verschillende Lid-Staten (wat op grond van de relatieve 
competentieregels mogelijk is) ter zake van dezelfde inbreukmakende of scha-
deveroorzakende handelingen; het ene geding op basis van het EEG-merk, het 
andere op basis van een nationaal merk. Voorkomen dient te worden dat op 
meer dan één plek in de EEG-vijver de hengel wordt uitgegooid. Bovendien 
wil men tegenstrijdige uitspraken over hetzelfde feitencomplex voorkomen. 
b. EEG-merkenrechters 
De Lid-Staten dienen voor hun territoir één of meer (maar vooral niet te veel) 
rechterlijke instellingen tot 'EEG-merkenrechter' (in eerste en in tweede instan-
tie) te benoemen; deze dient de haar door de Vo. limitatief toegewezen taken 
uit te voeren, (art. 74 Vo.) en voor het overige de bepalingen van de Vo. toe te 
passen (art. 76 Vo.). 
De Lid-Staten is het mogelijk gemaakt reeds het bestaande rechterlijke apparaat als 
zodanig aan te wijzen, of ook één nationale rechterlijke instantie. De nationale regels 
omtrent het aanhangig maken van hoger beroep en cassatie worden door de Vo. 
onverlet gelaten (art. 78 Vo.); daar boven blijft natuurlijk 'hangen' de competentie 
van het HvJ EG op grond van art. 177 EEG-Verdrag. Over de toepasselijkheid van 
arbitrage en bindend advies op (geschillen omtrent) EEG-merken laat de Vo. zich 
niet uit. 
с Welke rechter is competent? 
Het EEG-Executievcrdrag (Trb. 1969,101) wordt door art. 73a Vo. van toepassing 
verklaard op geschillen omtrent (depots van) EEG-merken (dus ook met betrekking 
tot de gerechtigdheid tot EEG-merken), overigens met de nodige uitzonderingen. 
De Vo. heeft tevens expliciet aangegeven welke instanties voor welke vorde­
ringen bevoegd zijn. Kort gezegd: de EEG-merkenrechters zijn voor alle in­
breuk-geschillen, verklaringen voor recht, schadevergoedingsacties en verval­
en nietigheidsvorderingen absoluut (en exclusief) competent (art. 74a Vo.); het 
Bureau is bevoegd van conventionele verval- en nietigheidsvorderingen in 
hoofdzaak kennis te nemen. 
Het is niet eenvoudig cen vergissing te maken bij de bepaling van de relatieve 
competentie van de EEG-merkenrechters (en 'forum-shopping' wordt bepaald niet 
onmogelijk gemaakt). Achtereenvolgens: de woon/vestigingsplaats van de gedaag­
de, die van de eiser, of die van de zetel van het Bureau, tenzij partijen het geschil op 
basis van een overeenkomst voor cen ander gerecht aanhangig maken. De volgens 
toepassing van deze regels bevoegde rechter kan over alle inbreukmakende en/of 
tot schadevergoeding aanleiding gevende handelingen oordelen. Relatieve compe­
tentie kan ook voortvloeien uit de plaats waar de inbreukmakende of tot schadever-
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goeding aanleiding gevende handelingen zich hebben voorgedaan, maar de rechter 
kan in dat geval alleen maar oordelen over de in die Lid-Staat gepleegde handelingen 
(art. 74b). 
De rechter kan een verbod uitspreken (alsmede alle maatregelen ter verzekering van 
de naleving daarvan, zoals een dwangsom). Voor het overige kan op het nationale 
procesrecht (zie supra par. 3.5.6) worden teruggevallen. De EEG-merkenrechter kan 
voorlopige voorzieningen bevelen (inclusief beslagmaatregelen), zelfs, overeenkom-
stig het EEG-Executieverdrag, met werking voor andere Lid-Staten (art. 76b lid 2). 
De EEG-merkenrechter(s) en het Bureau dienen tot een zekere afstemming tussen 
de voor hen aanhangig gemaakte procedures te komen. Kort gezegd: degene voor 
wie het eerst de geldigheid van het EEG-merk wordt ingeroepen, mag z'n werk 
afmaken. De EEG-merkenrechter kan evenwel op verzoek van één der procespar-
tijen het eerst bij de rechter aanhangig gemaakte geding aanhouden en naar de 
nietigheids- en vervalprocedure bij het Bureau verwijzen (art. 77). 
d. Inbreuk door EEG-merk 
De nationale (niet slechts de 'EEG-merken-) rechters kunnen op grond van het 
nationale (merken)rechtgebrMiA: van het EEG-merk verbieden (overeenkomstig 
het bestaan van oudere rechten in de zin van art. 7 Vb.), tenzij er sprake is van 
toepasselijkheid van een nationale uitzonderingsbepaling (nietigheids- of ver-
valgrond, een geldige reden, geen schade) of van art. 44 lid la van de Vb.: 
rechtsverwerking door gedogen. 
Een door een nationale rechter uitgesproken verbod kan inderdaad de 'gatenkaassi-
tuatie' ten gevolge hebben (Furstner, BMM-bulIetin maart 1989 p. 6): gebruik van het 
EEG-merk over het gehele EEG-territoir is dan niet meer mogelijk. Het slagen van 
een dergelijke actie is niet gebonden aan de voorwaarde dat de houder van het 
oudere recht op zijn beurt een nietigheids- of vervalactie gericht op het EEG-merk 
instelt, laat staan dat de houder van dat recht zich tegen zo'n inbreuk slechts met een 
nietigheids- of vervalactie zou kunnen verzetten (zoals volgens de 1984-versie van 
de Vo.). Belangrijk is ook de bepaling (die eveneens een breuk met eerdere versies 
betekent) dat gebruik van een EEG-merk verboden kan worden op grond van 
dezelfde regels van nationaal civiel-, bestuurs- en strafrecht op grond waarvan 
gebruik van een nationaal merk zou kunnen worden verboden. 
Een interessante bepaling, en een beetje weggemoffeld in een uithoek van de 
Vo. (art. 82a), is die op grond waarvan de houder van een ouder recht van 
plaatselijke betekenis (bijv. de handelsnaam) gebruik van het EEG-merk kan 
laten verbieden voorzover althans dat recht van plaatselijke betekenis reikt. 
Ook hier is evenwel een zekere analogie met de figuur van rechtsverwerking door 
gedogen van toepassing (en dat weer mits het EEG-merk niet te kwader trouw is 
ingeschreven). 
4.5.13 Procedurevoorschriften 
De Vo. roept enige voorschriften in het leven ten behoeve van de voor het 
Bureau te voeren procedures. Die sluiten over het algemeen nauw aan bij het 
nationale procesrecht van de Lid-Staten (art. 62 Vo.). 
174 Europees merkenrecht 
De wijze waarop dient te worden voorzien in beroep tegen beslissingen van (de 
afdelingen van) het Bureau kost de nodige hoofdbrekens. Er bestaat onder meer veel 
weerstand tegen het plan het HvJ EG op te zadelen met een hoog aantal beroepspro-
cedures (waarin ook nog eens over feitelijke kwesties als 'soortgelijkheid' etc. dient 
te worden geoordeeld). In de Vo.-versie van 1988 zijn mede daarom de Kamers van 
Beroep als 'filter' in het rechtssysteem ingebouwd. 
De vraag is dan echter bij welke instantie men in beroep kan komen van de 
beslissingen van deze Kamers. Moet dat het HvJ EG zijn, of het in 1987 gecreëerde 
Gerecht van Eerste Aanleg? En welk karakter moet dit beroep hebben: een hoger 
beroep, een revisie of een cassatie (of is dat laatste toch weer aan het HvJ EG 
voorbehouden)? En dient deze beroepsinstantie dan slechts aan Europese rechts-
regels te toetsen of aan de 'feiten', of zelfs ook nog aan het eventueel toepasselijke 
nationale recht? Verg. over deze kwesties: Von Mühlendahl, GRUR Int. 1989 p. 
353. 
Een ander strijdpunt vormde de vraag wie voor de kosten van al deze proce-
dures moet gaan opdraaien. De keuze lag tussen twee uitersten: ofwel een ieder 
draagt zijn eigen kosten, ofwel de kosten komen voor rekening van de verlie-
zende partij. Deze laatste visie, het meest civielrechtelijk gekleurd, heeft het 
uiteindelijk 'gewonnen'. Verg. over deze keuze (kritisch) ook Pagenberg 
(GRUR Int. 1989 p. 748 e.V.). 
4.5.14 Omzetting EEG-merk in nationaal merk 
Reeds de toepasselijkheid van één weigerings- of nietigheidsgrond in één Lid-
Staat kan voldoende zijn de inschrijving te weigeren of door te halen. Dit sluit 
niet uit dat in andere Lid-Staten geen bezwaren tegen het EEG-merk bestaan. 
Als díe situatie zich voordoet (alsmede in gevallen van weigering tot verlenging en 
afstand) maakt de Vo. het mogelijk het depot c.q. de inschrijving om te zetten in een 
nationale aanmelding (art. 83). In het geval van omzetting (of 'fall back') wordt niet 
alleen de depotdatum van het EEG-merk'overgeheveld' naar het 'nieuwe' nationale 
depot maar (in voorkomende gevallen) tevens de prioriteitsdatum (art. 83 lid 2). 
Omzetting is ook mogelijk in geval van verval van het EEG-merkrecht wegens 
niet-gebruik (conform art. 13 Vo.). Vereist is dan dat het merk in ieder geval in de 
Lid-Staat, waarvoor de omzetting plaats moet vinden, normaal gebruikt is; dat is te 
bepalen naar het nationale merkenrecht. Omzetting is niet mogolijk indien de verval-
of nietigheidsgrond nu juist voortspruit uit een oorzaak voortvloeiend uit het recht 
van een Lid-Staat waarvoor omzetting wordt verzocht. 
De art. 84 en 85 Vo. geven nadere voorschriften omtrent de wijze waarop (grof 
gesteld: bij het Bureau, dat het verzoek doorstuurt aan het nationale c.q. Benelux 
merkenbureau) en de termijn waarbinnen (evenzeer grof gesteld: binnen drie maan-
den na verlies van het recht) de aanvraag om omzetting kan worden ingediend. 
4.5.15 Wijziging BMW in verband met inwerkingtreden Vo. 
De BMW zal, volgens het Ontwerp-Protocol houdende wijziging van de BMW 
d.d. 15 mei 1991, worden uitgebreid met een Hoofdstuk VI: Bepalingen inzake 
Gemeenschapsmerken (art. 44 - 48), en een Hoofdstuk VII: Bepalingen inzake 
internationale depots (art. 49). 
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In vogelvlucht: art. 44 verklaart art. 3,2e alinea, en art. 1413, aanhef en onder 1 ook 
op eerdere inschrijvingen van EEG-merken van toepassing. Art. 45 en 46 stellen 
zeker dat een beroep op prioriteit ten behoeve van een EEG-merkdepot kan worden 
gedaan op nog eerdere Benelux- of internationale insschrijvingen. Het Benelux-re-
gister zal op grond van art. 47 voortaan niet alleen Benelux- en internationale 
inschrijvingen bevatten maar tevens EEG-inschrijvingen. Tenslotte bepaalt art. 48 
dat de bepalingen van de BMW geen afbreuk doen aan de toepassing van de Vo.. 
Art. 49 staat er enigszins verloren bij; het stelt dat het hieronder nog te behandelen 
Protocol d.d. 27 juni 1989 (een belangrijke annex bij de OvM) ook van toepassing is 
op de regels die de BMW geeft omtrent (de verrichting, de inschrijving van) inter-
nationale depots. 
4.5.16 Zal het EEG-merk succes hebben? 
Het uiteindelijke succes van het EEG-merk zal afhangen van verschillende 
factoren. Te verwachten valt dat de (procedure voor) inschrijving van een 
EEG-merk geen eenvoudige en zeker geen goedkope aangelegenheid zal zijn. 
Bovendien zal het EEG-merk invloed ondervinden van een typisch Europese 
factor: concurrentie, namelijk van de nationale merkenwetten en de mogelijk-
heid een zogenaamd internationaal depot te verrichten (verg. Beier, GRUR Int. 
1989 p. 605). Op dit moment lijkt de weg die het Internationaal Merkenbureau 
te Geneve (op grond van de OvM) biedt goedkoper en eenvoudiger af te leggen 
dan naar verwachting voor het EEG-merk geldt (ondanks de meerdere in 
nationaal verband af te leggen inschrijvingsprocedures). 
Recent zijn bovendien enkele maatregelen genomen die de weg van het internation-
aal depot nog aantrekkelijker hebben gemaakt. Onder meer zal voortaan al een 
inschrijvingsaûHiirage (en niet slechts een inschrijving) voldoende zijn om een inter-
nationaal depot te verrichten. De ondertekening van het Protocol van Madrid van 
27 juni 1989 heeft de laatste EEG-Lid-Statcn die nog niet bij de OvM waren aange-
sloten, over de streep getrokken (Groot-Brittannië, Ierland, Denemarken en Grieken-
land; zie voor het voorstel tot Nederlandse goedkeuring van dit Protocol, 2e 
Kamerstukken nr. 21.590, en voor een bespreking van de nadere betekenis van het 
Protocol: Krieger/Von Mühlendahl, GRUR Int. 1989 p. 734). 
Het Protocol voorziet echter aan de andere kant ook weer in een verbinding tussen 
de OvM en de verrichting van een internationaal depot enerzijds en de EEG en de 
verrichting van een EEG-merkdepot anderzijds. Als de Vo. in werking treedt ontstaat 
de mogelijkheid via een internationaal depot bescherming voor de EEG (door 
middel van het EEG-merk) te verlangen, en niet slechts voor de afzonderlijke 
Lid-Staten. Deze mogelijkheid heeft overigens ook de interesse van verschillende, 
nog niet bij de OvM aangesloten nict-EEG-Lid-Staten gewekt (verg. Beier, GRUR Int. 
1989 p. 605). 

5. DIENSTMERKENRECHT TOT 1 JANUARI 1987 
5.1 Inleiding 
Nog niet zo lang, namelijk vanaf 1 jan. 1987, kunnen ook tekens die dienen ter 
onderscheiding van de diensten van een onderneming, dan wel ter onderschei-
ding van één of meer gemeenschappelijke kenmerken van diensten, verricht 
door verschillende ondernemingen, bescherming genieten op basis van de 
regels van de BMW. Voordien was deze wet slechts van toepassing op indivi-
duele en collectieve гшгептегкеп, omdat bij de ontwerpers van de BMW, zoals 
die in 1971 in werking trad, nog te grote bezwaren bestonden tegen een 
dienstmerkenbescherming die op gelijke voet als voor warenmerken zou gaan 
gelden (verg. het Gemeenschappelijk Commentaar bij de BMW 1971). 
In Beneluxvcrband heeft men, onder andere in vergelijking met de omringende 
landen, pas op een relatief Iaat tijdstip besloten tot de invoering van een bijzondere 
wettelijke beschermingsmogelijkhcid voor dienstmerken. In de Verenigde Staten 
(1946), de Scandinavische landen (vanaf de jaren zestig), Italië (1959), Frankrijk 
(1964), de Duitse Bondsrepubliek (1979), en in het ontwerp-EEG-Merkenverorde-
ning (zie par. 4.5) stonden waren- en dienstmerken al langer min of meer op gelijke 
juridische voet. Dit uitgangspunt vindt men ook terug in art. 2 van de richtlijn 
89/104, zij het dat daarin niet mag worden gelezen een plicht voor Lid-Staten aan 
dienstmerken gelijke bescherming toe te kennen als aan warenmerken (zie supra pai. 
4.4.4). Ook in internationale verdragen (de OvM en de Classificatie-overeenkomst 
van Nice) wordt aan dienstmerken niet voorbij gegaan. 
Niet geheel duidelijk is in hoeverre de bij het VvP en de OvM aangesloten staten op 
grond van die verdragen reeds verplicht waren in hun wetgeving een bijzondere 
wettelijke bescherming voor dienstmerken te creëren of in hoeverre men kon vol-
staan met bescherming op basis van commune recht (Kabel, ΒΙΕ 1971 p. 81). In ieder 
geval bestond in de staten waar wèl uitdrukkelijk een dergelijke bijzondere voorzie-
ning was geschapen, niet een opvatting gelijk aan die van de Bcncluxwetgever bij 
het tot stand komen van de BMW in 1971. Deze opvatting hield in dat een aan 
warenmerken gelijke bescherming voor dienstmerken voorbarig en onwenselijk zou 
zijn. Met name was het bezwaar dat aan de begrenzing van het geografische gebied 
dat aan vele dienstmerken eigen zou zijn, moeilijkheden waren verbonden. Ook 
bedrijven met lokale activiteiten en bekendheid zouden immers een merkrecht 
kunnen verwerven dat zich over het gehele Bencluxgcbied uitstrekt. Tenslotte zou 
de beoordeling van soortgelijkheid tussen diensten en waren bezwaarlijk zijn. Op al 
die bezwaren is, zo zal in het volgende hoofdstuk blijken, de wetgever teruggeko-
men. 
Het feit dat de wetgever van de BMW 1971 vastbesloten leek, is in ieder geval 
geen reden geweest voor (een deel van) de literatuur om niet te blijven pleiten 
voor een dergelijke bescherming (verg. Kabel, ΒΙΕ 1971 p. 78 en ΒΙΕ 1974 p. 159; 
Cohen Jehoram, N/B 1972 p. 908 e.V.). En niettegenstaande het ontbreken 
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daaraan tot 1 jan. 1987, is aan dienstmerken(-gebruikers) wel degelijk bescher-
ming verleend in de rechtspraak. Als hulpmiddel in de concurrentiestrijd was 
(en is) het gebruik, casu quo het misbruik, van dienstmerken aan de normen 
met betrekking tot ongeoorloofde mededinging onderworpen. Buiten de toe-
passing van art. 1401 BW, bestonden (en bestaan) er nog andere vormen van 
rechtsbescherming voor dienstmerken (verg. ook Bastian/Ruijsenaars, GRUR 
Int. 1988 p. 214 e.V.). 
5.2 Auteursrecht 
Het auteursrecht regelt de rechten op 'werken van letterkunde, wetenschap of 
kunst' en biedt de rechthebbende een uitsluitend recht, te splitsen in exploita-
tierechten (exclusieve bevoegdheid tot verveelvoudigen of openbaar maken) 
en persoonlijkheidsrechten (bescherming van de persoonlijke band van een 
auteur met zijn of haar werk). 
Verg. de Auteurswet 1912, Stb. 308; laatstelijk gewijzigd bij wetten van 30 mei 1985, 
Stb. 307, en 3 juli 1989, Stb. 282. 
Een werk is een voortbrengsel met een eigen persoonlijk karakter, met andere 
woorden het moet oorspronkelijk zijn, het moet individualiteit bezitten. Verka-
de/Spoor hanteren als vuistregel of het denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk 
van elkaar hetzelfde werk maken (Auteursrecht, par. 36). 
Tegen (slechts) auteursrechtelijke bescherming van tekens die dienen ter 
onderscheiding van diensten (of waren) zijn wel enige bedenkingen aan te 
voeren. Auteursrecht vervult niet adequaat de behoeften van de dienstmerk-
gebruiker. 
Het auteursrecht kan enerzijds te lang duren (tot 50 jaar na de dood van de maker, 
zie art. 37 Aw), maar anderzijds te kort zijn (denk aan het beeldmerk van de 
RVS-verzekeringen, waar soms bij staat vermeld: 'opgericht 1838'). De uitoefening 
van het auteursrecht is bovendien niet op met het merkrecht vergelijkbare wijze 
verbonden aan gebruik van het teken in het economisch verkeer en bescherming 
blijft beperkt tot een verregaand nabootsen (verg. Van Lingen, Auteursrecht in 
hoofdlijnen par. 19, die meent dat er van inbreuk al geen sprake meer is indien het 
werk slechts doet denken aan een ander, reeds bestaand, werk). 
Een nog belangrijker bezwaar volgt uit de cis van 'oorspronkelijkheid'. Als verschij-
ningsvormen kunnen merken zich voor doen als onder andere woorden of let-
ter(combinatie)s, maar ook als afbeeldingen of vignetten. Als merk kan een enkel 
woord of een enkel lettercombinatie (Robeco, Keser, ABN) en ook een betrekkelijk 
'eenvoudige' voorstelling (een combinatie van twee kleuren) heel wel dienen ter 
onderscheiding. De auteursrechtelijke drempel van 'oorspronkelijkheid' zal echter 
minder snel genomen zijn, ongeacht de vraag hoeveel tijd en zorgvuldige voorbe-
reiding de keuze van een merknaam of -beeld ook in beslag genomen heeft. 
Een woord, of zelfs een combinatie van enkele woorden, zal niet snel beschermd zijn 
op de grond van de Auteurswet. Dit geldt voor dienstmerken als een des te groter 
bezwaar, aangezien deze nogal eens voorkomen als bcdrijfsbeschrijvende of-refere-
rende aanduiding (zie infra par 7.3). Ook afbeeldingen kunnen als merk fungeren. 
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Zoals ook voor andere verschijningsvormen van een merk geldt, moet het teken wel 
als merk herkenbaar zijn (niet te eenvoudig, niet te ingewikkeld). Het is voorstelbaar 
dat een teken pas dan voldoende oorspronkelijkheid bezit als het als merk niet meer 
geschikt is vanwege een gebrek aan herkenbaarheid (bijv. een zin uit een boek van 
Garcia Marquez; een detail uit een schilderij van Jeroen Bosch). Slagzinnen of slogans 
daarentegen kunnen best voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking ko­
men (Pres. Rb Haarlem 20 dec. 1983, ΒΙΕ 1986 p. 87, KG 1984 nr. 30, 'BMW maakt 
autorijden geweldig7; en zie Louwers, 1ER 1990 p. 126). Verkade/Spoor merken 
daarbij op dat de beschermingsmogelijkhcid min of meer evenredig loopt met de 
lengte daarvan, maar dat laatste loopt weer omgekeerd evenredig met de herken­
baarheid als merk (α.ιυ. par. 64). 
Een dienstmerk kan dus soms als een auteursrechtelijk beschermbaar werk 
beschouwd worden. De conclusie is echter dat het auteursrechtsregime niet 
goed aansluit op de merkenrech lelijke behoeften van de merkgebruiker. Voor 
een geval waarin géén auteursrechtelijke bescherming aan een dienstmerk 
werd verleend, verg. Pres. Rb. Amsterdam 18 okt. 1979, ΒΙΕ 1980 p. 176, Junior 
Sparen. Verg. over samenloop tussen auteurs- en merkenrecht: Verkade/Spoor, 
a.w. par. 214. 
5.3 Handelsnamenrecht 
Ondernemingen, die (tevens) diensten verlenen, zullen, indien zij een handels­
naam voeren, op grond van de Handclsnaamwet bescherming daarvoor kunnen 
verkrijgen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor warenproducerende ondernemingen. 
Indien de handelsnaam en (één of meer van) de door de dergelijke onderne-
mingen aangewende merken gelijk zijn, kon (en kan) 'indirecte' dienstmerkbe-
scherming worden genoten door 'directe' handclsnaamaanspraken. Evenzeer 
als voor warenmerken gold en geld t, kan men met een beroep op handelsnaam-
aanspraken niet het depotvereiste ex art. 12A BMW omzeilen. 
In de praktijk blijken veel dienstverlenende ondernemingen, daaronder begrepen 
buitenlandse dienstverlenende ondernemingen, tekens ter onderscheiding van door 
hen verrichte diensten te gebruiken die gelijk zijn aan of weinig afwijken van de door 
die ondernemingen gebruikte handelsnamen (zie infra par. 7.2 en 7.3). De wijzen 
waarop een diens/merk wordt aangewend (ter onderscheiding van diensten) verto-
nen veel gelijkenis met de wijzen waarop een onderneming haar handelsnaam voert. 
Bij gebreke aan een stoffelijke drager die zich leent voor uitstalling, verpakking of 
circulatie ligt de nadruk op gebruik van het dienstmerk in reclame, op briefpapier, 
op prijslijsten, op bedrijfshulpmiddelen (zoals machines, gereedschap, voertuigen 
en werkkleding) en op of in het bedrijfsgebouw. Deze gebruiksvormen lenen zich 
evenzeer voor het voeren van een handelsnaam. 
Een volstrekte (functionele) gelijkheid tussen dienstmerken en handelsnamen be-
staat overigens niet; het te onderscheiden object verschilt immers. Merken lenen zich, 
in het kader van de markctingpolitiek van de onderneming, bovendien meer voor 
diversificatie: een onderneming kan immers verschillende soorten en verschillend 
gekwalificeerde diensten verrichten maar zich door middel van verschillende mer-
ken ook tot verschillende doelgroepen richten. Ten slotte kan het begrip teken dat 
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als merk kan fungeren, zich in veel meer variaties voordoen dan het teken dat tevens 
handelsnaam is: men denke aan logo's, vignetten, kleuren, waartegenover de han-
delsnaam slechts uit één of meer woorden of lettcr(combinatie)s kan bestaan. 
Naast deze feitelijke verschillen bestaan er ook en vooral juridische verschillen tussen 
(dienst)merken en handelsnamen. Aan het ontstaan van aanspraken op een handels-
naam zijn de voorwaarden van gebruik (door een onderneming) en daardoor ver-
worven bekendheid verbonden (supra par 2.2.4 en par 2.4.7). Recht op een merk 
ontstaat door depot (art. 3 BMW), zij het dat voor de instandhouding van het 
merkrecht wel weer een gebruikseis bestaat; art. 5 sub 3 BMW laat echter de 
mogelijkheid open dat gedurende drie jaar na depot een merkhouder aanspraken 
behoudt ondanks niet-gebruik van het teken (supra par. 3.4.3.2). Zie ook de annotatie 
van Wichcrs Hocth bij HR 19 april 1985, NJ1985 nr. 790, Consulair, die dit in verband 
met de voorbereiding en introductie van een nieuw merk of nieuwe onderneming 
(verkrijgen van vergunningen, verrichten van marktonderzoek, afsluiten van con-
tracten) een voordeel van het BMW-systecm vindt. 
De mogelijkheid van (vrije) overdracht en licentie van het merk(recht) is in de BMW 
uitdrukkelijk geregeld (art. 11 BMW), maar in de Hnw bestaat nog steeds het verbod 
van overdracht van de handelsnaam zonder de daaronder gedreven onderneming. 
Over de mogelijkheid van een handclsnaam/i'cenf ie kan, mede in verband met de art. 
2, 3 en 5 jo. 6 Hnw, nog steeds onzekerheid bestaan (supra par. 2.3.3 en par. 2.3.4). 
Het merkrecht strekt zich (in beginsel) uit over het gehele Bcneluxgebied; aanspra-
ken op een handelsnaam ex de Hnw blijven beperkt tot het Nederlandse territoir. 
Het merkdepot heeft bovendien 'internationale' betekenis doordat op basis van dat 
depot en een inschrijving bij het Internationale Bureau te Genève ook merkbescher-
ming kan worden verkregen in de andere bij de OvM aangesloten staten. Handels-
naambescherming strekt zich 'anders' en minder eenvoudig uit tot andere landen. 
Eén van de belangrijkste verschillen is wel de ruime beschermingsomvang die een 
merkhouder op basis van de BMW (art. 13A) geniet, in vergelijking waarmee een 
handelsnaamgebruikcr met 'minder' genoegen moet nemen (supra par. 2.75); Hier-
bij valt onder meer te denken aan het conflict van de dienstmerkgebruiker zonder 
'40A-depot' (zie par. 6.4.3), wiens met het dienstmerk overeenstemmende handels-
naam in de strijd wordt geworpen, met een warenmerkhoudcr). Het merkrecht 
strekt zich (in beginsel) uit over het gehele Bcneluxgebied; aanspraken op een 
handelsnaam ex de Hnw blijven beperkt tot het Nederlandse territoir. 
Niet altijd kon (en kan) een dienstmerkgebruiker zich beroepen op bescherming van 
de handelsnaam van zijn dienstverlenende onderneming. Afgezien van de omstan-
digheid dat deze naam (te veel) verschilt van de als dienstmerk gebruikte tekens, 
bestaat namelijk de mogelijkheid dat de handelsnaam ongeschikt, of beter, ondeugde-
lijk is als merk. Voor erkenning als handelsnaam behoeft een teken niet aan de eis 
van onderscheidend vermogen te voldoen. Uit de art. 1 jo. 14A lid la jo. 39 BMW blijkt 
dat een teken dat dient ter onderscheiding van diensten wèl over onderscheidend 
vermogen dient te beschikken (wil het als merk kunnen fungeren). 
De conclusie kan zijn dat dienstmerkgebruikers met aanspraken die zij via hun 
handelsnaam aan de Hnw kunnen ontlenen, soms behoorlijk uit de voeten 
kunnen komen, in ieder geval beter dan met slechts auteursrechtelijke bescher-
ming. In bepaalde gevallen zal een dienstverlenende onderneming ook geen 
behoefte hebben aan een verdergaande bescherming dan de Hnw biedt. An-
derzijds is het zo da t dienstmerken niet dusdanig van warenmerken verschillen 
dat de gebruikers van dienstmerken genoegen zouden moeten nemen met de 
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bescherming die via de met het merk overeenstemmende handelsnaam kan 
worden genoten. De Hnw is immers niet toegesneden op de praktijkbehoeften 
van de dienstmerkrechthebbende. Niettemin kan men in heel wat handels­
naamprocedures waarbij een dienstverlenende onderneming is betrokken, 
bemerken dat handelsnaambescherming is verleend voor een teken dat mis­
schien ook wel als dienstmerk is of zou kunnen worden aangewend. 
5.4 De hulpwarenconstructie 
Het zoeken naar een betere rechtsbescherming voor dienstmerken heeft in de 
periode tot 1 jan. 1987 niet alleen geleid tot Oplossingen' buiten de BMW 
(auteursrecht, handelsnamenrecht). Ook heeft men wel via een beroep op de 
regels van de BMW (als zwirenmerkenwet) bescherming trachten te verkrijgen. 
Ten eerste kan het voorkomen dat een onderneming zowel waren produceert als 
diensten verricht. Het als dienstmerk gebruikte teken wordt dan in feite 'indirect' 
beschermd indien de rechthebbende cen beroep doet op zijn warenmerkrecht (verg. 
Pres. Rb. Utrecht 26 jan. 1984, ΒΙΕ 1984 p. 292, KG 1984 nr. 70, Kleurenband, over de 
KLM-koffers; Pres. RB. Utrecht 18 april 1985, ΒΙΕ 1985 p. 107, Quick Burger). 
Ten tweede is in de periode na de 2e Wereldoorlog een tendens ontstaan om merken 
in te schrijven voor waren die slechts dienden ter ondersteuning van de hoofdactivi­
teiten van de onderneming (het verrichten van een of meer vormen van dienstver­
lening). Onder de oude Merkenwet werd deze situatie gedoogd door het toen ten 
aanzien van de inschrijving niet lijdelijke Merkenbureau (als inschrijvende en admi­
nistrerende instantie). Onder de oude Merkenwet is deze praktijk van inschrijving 
van zgn. 'hulpwaren' in cen aantal gevallen ook door de rechter positief beoordeeld 
(Hof Den Haag 9 jan. 1957, ΒΙΕ 1957 p. 59, Clipper; Hof Amsterdam 23 april 1970, 
ΒΙΕ 1972 p. 157, NJ 1971 nr. 100, Stuba/Stuwa). 
Onder het regime van de BMW 1971 behoorde men als uitgangspunt te nemen 
het standpunt van de wetgever, zoals dat onder andere bleek uit het Gemeen­
schappelijk Commentaar. Vooral in verband met de moeilijkheden verbonden 
aan de begrenzing van het geografisch gebied van de aan dienstmerken toeko­
mende bescherming, leek het bij het tot stand komen van de BMW in 1971 
minder wenselijk en in ieder geval voorbarig dienstmerken met warenmerken 
gelijk te stellen. Een rechter die via een doorzichtige hulpwarenconstructie 
dienstmerken bescherming wilde toekennen op grond van de BMW-regels, zou 
met dit uitgangspunt van de Beneluxwetgevcr in strijd handelen. 
Een blik in het Benelux merkenregister leerde evenwel dat vele dienstverleners 
niettemin onder het BMW 1971-rcgimc via de hulpwarenconstructie bescherming 
beoogden voor hun merken. Reisorganisaties bijv. verrichtten depots voor reisgidsen, 
tickets en reistassen; verzekeringsmaatschappijen voor polissen; adviesbureaus voor 
drukwerken. Men moet hierbij bedenken dat de inschrijvende instantie, het Benelux 
Merkenbureau, slechts cen lijdelijke rol speelt. Het bureau komt niet de bevoegdheid 
toe depots te weigeren op andere gronden dan enkele vormvereisten en het ontbreken 
van het vooronderzoek, aan de uitslag waarvan bovendien geen consequenties met 
betrekking tot de inschrijving mogen worden verbonden (zie art. 6 BMW). 
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Niettegenstaande de ongetwijfeld goede bedoelingen van de rechters die ook nog 
onder het BMW 1971-regime hun fiat gaven aan de hulpwarencontructie (zie bij­
voorbeeld Hof Arnhem 1 dec. 1971, ΒΙΕ 1973 p. 238, HK-beeldmerken; Pres. Rb 
Alkmaar 10 april 1973, ΒΙΕ 1974 p. 88, NJ1973 nr. 344, ANWB), is deze praktijk, ook 
nu dienstmerken wél aan het regime van de BMW (kunnen) zijn onderwopen, toch 
moeilijk goed te praten. Hieraan doet niet af dat de rechters die de constructie 
honoreerden, eerder blijk gaven van een grote ruimhartigheid jegens het begrip 
'waren' dan van een uitdrukkelijke bedoeling om via deze omweg aan dienstmerken 
merkenrechtelijke bescherming toe te kennen. Men moet toch aannemen dat de 
bescherming die de BMW voorheen gaf (slechts) aan onderscheidingstekens voor 
waren, alleen bedoeld was (en is) voor waren die in het economisch verkeer als object 
van mededinging een zelfstandige rol konden (en kunnen) spelen. Rechterlijke 
mtspraken waarin de hulpwarenconstructie werd afgewezen, waren dan ook meer 
in overeenstemming met de bedoeling van de werkgever. Verg. daarvoor: Hof Den 
Bosch 8 okt. 1973, ΒΙΕ 1974 p. 163, Ν] 1974 nr. 38, Air Succes ('hulpwaren missen elke 
zelfstandige betekenis en dienen slechts als middel ter onderscheiding van niet voor 
een merkrecht vatbare dienstverlening'); Pres. Rb. Rotterdam 22 april 1981, ΒΙΕ 1981 
p. 260, Compact (geen beroep op merkinbreuk omdat ten deze 'hoogstens' sprake 
was van een dienstmerk waarop de BMW nog niet van toepassing was ); Pres. Rb. 
Haarlem 26 nov. 1984, ΒΙΕ 1986 p. 80,1ER 1985 p. 30, Parapluie-merken (depot voor 
waren waarvoor het merk door de merkhouder niet werd gebruikt); Rb Den Haag 11 
april 1986,1ER 1986 p. 52, Uitmarkt (geen gebruik voor waren); Hof Amsterdam 26 
juni 1986,1ER 1986 p. 90. Pakketpolis (voor gebruik als dienstmerk biedt de BMW 
geen bescherming); Pres. Rb Haarlem 16 juli 1986,1ER 1986 p. 90, Hartelievenpolis; 
uit de Belgische rechtspraak: Rb. Kph. Brussel 6 maart 1978, BRH1978 p. 480, Hard 
Rock Café. 
Twee wegen stonden de rechter die meende het depot voor hulpwaren niet te kunnen 
erkennen open. Van een merk, gedeponeerd voor hulpwaren, wordt, zo kan men 
zeggen, geen (normaal) gebruik gemaakt ter instandhouding van het merkrecht, 
zoals de BMW eist (art. 5 sub 3 BMW). In rechte ook goed bruikbaar is een beroep 
op de art. 1 jo. 14 A lid la BMW, waarin immers onder meer wordt vereist dat het 
teken moet dienen om de waren te onderscheiden die door de onderneming worden 
voortgebracht. Bij een kennelijk dienstmerk betekent dit dat het teken niet dient ter 
onderscheiding van de waren van een onderneming. 
Als extra argument tegen de hulpwarenconstructie noemde Martens (Drion/Mar-
tens, par. 130a) dat deze constructie niet deugde als aanvalsmiddcl tegen de concur-
rerende dienstverlener die een dienstmerk immers niet voor soortgelijke waren 
gebruikte. Dat was m.i., in elk geval vanaf 1971, geen deugdelijk argument. Bij 
aanvaarding van de hulpwarenconstructie is er cen geldig merkrecht, op basis 
waarvan art. 13A-1-2 BMW de mogelijkheid zou bieden ook tegen (overeenstem-
mende) tekens op te treden die niet voor gelijksoortige waren of diensten worden 
gebruikt. 
Onder het motto 'Baat het niet, dan schaadt het ook niet (veel)' hebben veel 
dienstverleners hun als dienstmerk aangewende onderscheidingstekens toch voor 
hulpwaren gedeponeerd onder het BMW-rcgime zoals dat gold vóór 1 jan. 1987. 
De preventieve werking van zo'n depot voor hulpwarcn was misschien het belang-
rijkste voordeel. Bij een vooronderzoek door gebruikers of houders van overeen-
stemmende merken, aangewend voor (soort)gclijkc (hulp) waren, zou een dergelijk 
merk ook naar voren komen en aldus cen 'waarschuwing' betekenen. 
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Het depot van een dienstmerk voor hulpwaren had ook internationale betekenis. 
Het Beneluxdepot fungeerde immers als depot in hel land van oorsprong, op basis 
waarvan het merk internationaal kon worden ingeschreven en merkenbescherming 
in andere landen kon worden genoten. Op basis van een dergelijk depot kan echter 
geen 'directe' dienstmerkbescherming worden genoten, in verband met het bepaal-
de in art. 6quinquies sub A VvP. In die landen waar een bijzondere wettelijke 
dienstmerkbescherming bestond, diende men een afzonderlijke inschrijving te ver-
richten (verg. Kecsom, Het nieuwe Beneluxrechl inzake dienstmerken, par 5.1). 
5.5 Onrechtmatige daad 
Waar de bescherming van de BMW, de Hnw of eventueel de Aw niet toereikend 
was, bestond (onder het 'oude' recht) altijd nog het vangnet van art. 1401 BW. 
Ten overvloede waarborgt art. 12B BMW de ruimte die bestaat voor gebruikers 
van een teken dat niet beschouwd wordt als merk in de zin van art. 1 BMW. 
Verg. Hclbach c.s., a.w. par. 961; Verkade a.w. par. 45; HR 27 juni 1986, ΒΙΕ 1986 p. 
280, NJ1987 nr. 191 (Decca/Holland Nautic). 
Vóór 1 jan. 1987 betekende dit dat een dienstmerkgebruiker niet door de гмгептет-
kenrcgeling belemmerd was in de mogelijkheid een beroep te doen op regels van 
ongeoorloofde mededinging ter bescherming van zijn aanspraken. Het kon immers 
voorkomen dat hij schade ondervond van derden-gebruik van een teken dat bijv. 
verwarringwekkend veel geleek op zijn teken, en waardoor werd geprofiteerd van 
de reputatie en goodwill die de dienstmerkgebruiker voor zijn teken had opge­
bouwd. 
Gezien de aard en de betekenis van deze tekens, is algemeen aanvaard dat aanspra­
ken op tekens die werden gebruikt als dienstmerk, konden bestaan. Daarmee stond 
echter nog niet vast in hoeoerre die aanspraken beschermd zouden kunnen worden. 
In verband met de zich steeds verder ontwikkelende plannen die in een bijzondere 
wettelijke bescherming van dienstmerken zouden voorzien, werd het tot 1 jan. 1987 
voor de rechter in feite steeds makkelijker dienstmerkgebruikers (op anticiperende 
wijze) tegen inbreuken op hun dienstmerkrechten te beschermen, zelfs in analogie 
met de aanspraken die houders van warenmarken al op basis van de BMW hadden. 
Door de Pres. Rb Haarlem in diens vonnis van 26 nov. 1984 (parapluie-mcrken, zie 
supra) werd BMW-beschcrming (op basis van een hulpwarcnconstructie) voor mer­
ken vaneen levcnverzekeringsmaatschappij afgewezen, maar werd wel nadrukke­
lijk oen vergaande bescherming verleend op grond van art. 1401 BW. De elementen 
van overeenstemming, prioriteit en bekendheid werden in die zaak onder de loep 
genomen en zonder dat in casu verwarringsgevaar als bcschermingsvoorwaarde 
noodzakelijk werd geacht nam de rechter onrechtmatigheid aan. Bovendien zou aan 
de 'onderscheidende' en 'wervende' kracht van de gebruikte onderscheidingstekens 
van de dienstverlener op onrechtmatige wijze afbreuk zijn gedaan. Dit waren 
overwegingen die niet strookten met een 'klassieke' beoordeling ex art. 1401 BW 
resp. de Hnw, maar na invoering van het Dienstmcrkcnprotocol heel wel in een 
'gewone' merkenproccdure ex. art. 13A passen. 
Ook in het Compact-vonnis van de Pres. Rb. Rotterdam 22 april 1981 (zie hierboven) 
werd bescherming ex. art. 1401 BW gegeven na verwerping van een beroep op 
BMW-grondcn en werd, mede in verband met de gebruiksprioriteit, een 'laakbaar' 
aanhaken bij door de eisers opgebouwde goodwill aangenomen. In deze zaak 
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speelde dat reeds sedert 1953 een assurantiemakclaar regelmatig de term 'compact' 
voor verschillende soorten van via hem af te sluiten verzekeringsovereenkomsten 
gebruikte, terwijl de gedaagde (een Belgische verzekeringsmaatschappij) pas sinds 
1980 een autoschade-verzekering aanbood onder de aanduiding 'Auto-compact-
verzekering'. In een ander geval is echter de onaannemelijkheid van verwarrings-
gevaar reeds voldoende geacht om geen onrechtmatigheid aan te nemen van gebruik 
van een identiek dienstmerk voor soortgelijke diensten, in casu verzekeringen (Hof 
Amsterdam 26 juni 1986, Pakketpolis, zie supra). 
Interessant was ook dat de BMW-bescherming (zoals die inmiddels ook voor dienst-
merken geldt) haar schaduw vooruit wierp. Dienstmerkbescherming op basis van 
art. 1401 BW is ook wel eens gewdgerd op gronden vergelijkbaar aan die waarop als 
luerenmcrkcn gebruikte en gedeponeerde tekens bescherming moesten ontberen. 
Het ging daarbij met name om tekens die voldoende onderscheidend vermogen 
misten (Pres. Rb. Amsterdam 4 juli 1985, ¡ER 1985 p. 95, Direktbank/Direkt-Post; 
Pres. Rb. Amsterdam 18 okt. 1979, ΒΙΕ 1980 p. 176, Junior sparen). 
Al is deze rechtspraak ten dele achterhaald door de wettelijke ontwikkelingen, 
zij blijft desondanks nog wel van belang in verband met het behoud van 
'verkregen rechten', zie nader par. 6.4.4 en par. 6.4.5. Voorzover immers reeds 
vóór 1 jan. 1987 rechten bestonden op als dienstmerken gebruikte tekens en aan 
de voorwaarden waaronder deze rechten kunnen blijven voortbestaan zijn 
voldaan, blijft een beroep op deze rechten (desgewenst) mogelijk. 
6. DE INWERKINGTREDING VAN HET DIENST-
MERKENPROTOCOL EN HET OVERGANGS-
RECHT 
6.1 Inleiding 
Net als bij producenten van waren het geval is, bestaat bij dienstverleners de 
behoefte hun 'produkt' te onderscheiden van andere door middel van 'marke-
ring7. Ook overige functies die een merk kan hebben (als garantie voor kwali-
teit; als 'drager' van een zeker imago; als hulpmiddel in reclame; als 'medium' 
geschikt om informatie en suggesties aan het publiek door te geven) kunnen 
zeer wel door een teken dat dient ter onderscheiding van diensten worden vervuld. 
Dit uitgangspunt indachtig, en wellicht met de wetenschap dat dienstverlening als 
economische grootheid een prominente positie in de nationale economie heeft 
verworven, hebben rechtspraak en literatuur, ondanks het ontbreken van een bijzon-
dere wettelijke bescherming, dienstmerken ook vóór 1 jan. 1987 beschermingswaardig 
geacht. Zie voor de wijze waarop hoofdstuk 5 van dit bock. 
Eind jaren zeventig is de Benelux-wetgever plannen gaan ontwikkelen voor een van 
verschillende zijden bepleite wettelijke bescherming van dienstmerken. Immers, de 
situatie waarin dienstmerkgebruikers enerzijds moesten terugvallen op min of meer 
onzekere, dan wel niet of slechts ten dele op merkenrechtelijke behoeften toegesne-
den bescherming op grond van de Hnw, normen van ongeoorloofde mededinging 
of de Auteurswet, en anderzijds 'indirecte' bescherming van de BMW (via de 
hulpwarenconstructie of via wèl bcschermbare en door de merkhouder aangewende 
(en gedeponeerde) identieke of overeenstemmende warenmerken) evenmin een 
uitweg bood, stemde niet overeen met de maatschappelijke behoeften. 
Rechtsaanspraken op dienstmerken vertoonden vóór 1 jan. 1987 een betrekkelijk 
onduidelijk en onzeker karakter; zij verschilden (in de regel) tevens wat betreft hun 
territoriale draagwijdte (zie Hoofdstuk 5). Ongetwijfeld mede beïnvloed door het 
feit dat in zoveel andere landen waren- en dienstmerken op gelijke voet zijn be-
schermd en ook op Europees niveau (zowel op grond van de richtlijn 89/104 als op 
grond van de EEG-mcrkenverordcning, zie Hoofdstuk 4) het dienstmerk niet achter 
zal staan bij het warenmerk, heeft de Bcnclux-wctgcvcr besloten de BMW 1971 ook 
op dienstmerken van toepassing te laten zijn. Een nieuw (Bcnelux)verdrag was niet 
nodig; tekstuele aanpassing van het Uitvoeringsreglement en uitbreiding van de 
BMW-1971 met een nieuw hoofdstuk waren voldoende. 
De uitbreiding van de werkingssfeer van de BMW per 1 jan. 1987 is tot stand 
gekomen door de inwerkingtreding van het Protocol houdende vHjziging van de 
Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (verder: het Dienstmerkenprotocol, 
Trb. 1983, 187; verg. voor de tekst van de Memorie van Toelichting bij dat 
Protocol: zie ΒΙΕ 1984 p. 271 e.V.). Daardoor werd de Officiële' titel van de BMW 
186 De inwerkingtreding топ het Dienstmerkenprotocol en het overgangsrecht 
gewijzigd in 'Eenvormige Bencluxwet op de merken' (art. Ia Dienstmerkenpro-
tocol). Eveneens trad op 1 jan. 1987 in werking het Tweede Protocol houdende 
wijziging van het Uitvoeringsreglement van de BMW (Jrb. 1983,186), hetgeen 
ten gevolge had een tekstuele aanpassing van dat reglement (merendeels: 
'waren en diensten' in plaats van 'waren') en een nieuw hoofdstuk (IX), met 
name betrekking hebbend op het verrichten van het depot ex art. 40A BMW 
(zie hieronder). Ook het op basis van art. 2, Ie alinea en art. 4, 2e alinea 
Beneluxverdrag inzake de warenmerken vastgestelde Toepassingsreglement 
diende te worden gewijzigd. 
Bij wet van 3 okt. 1984 (Sib. 481) is het Dionstmerkenprotocol door Nederland 
goedgekeurd. Het Protocol inzake het Uitvocringsrcglement behoefde, als uitvoe­
ring van een reeds goedgekeurd verdrag, niet ter goedkeuring aan de Staten-Gene-
raal te worden voorgelegd (verg. de MvT bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van 
het Dienstmcrkenprotocol, 2e Kamerstukken, zitting 1983/1984, 18.737 nr. 3). De 
deponering van de resp. bckrachtigingsaktcn (door Nederland en Luxemburg in 
1985, door België in okt. 1986) leidde er toe dat per 1 jan. 1987 de 'nieuwe' BMW 
(verder: BMW 1987) kon gaan functioneren. 
6.2 Argumenten voor wettelijke bescherming dienstmerken 
De Benclux-wetgever heeft ter verdediging van de 'dienstmerkenintegratie' 
een aantal redenen opgesomd in de Memorie van Toelichting bij het Dienst-
merkenprotocol. De meeste argumenten vormen een redelijke onderbouwing 
en rechtvaardiging voor het in het leven roepen van een bijzondere wettelijke 
voorziening voor dienstmerken. Daarmee is echter nog geen oordeel gegeven 
over de vraag of een dergelijke bescherming op gelijke voet als voor waren-
merken wenselijk is en door middel van een ovcrgangsrcchtclijke regime zoals 
voorzien in het Dienstmcrkenprotocol moest worden gegeven. 
Naast de rechtssituatie in tal van andere (ook bij het VvP en de OvM aangesloten) 
landen, werd in de Memorie van Toelichting bij het Dienstmcrkenprotocol gewezen 
op de toename van de rechtszekerheid door integratie van dienstmerken onder het 
BMW-regimc. In hoofdstuk 5 van dit boek bleek al de versnipperde situatie (ver-
schillende typen van rechtsregels konden op als dienstmerk gebruikte tekens van 
toepassing zijn) en onzekerheid (ís er bescherming mogelijk en zo ja, hoe vér reikt 
deze?) voor dienstmerkgebruikers. De BMW geeft een eenduidig regime voor het 
merkenrecht, stelt vast wat een (dicnst-)merk is, hoe men een merkrecht verkrijgt 
(en verliest) en welke bevoegdheden het merkrecht geeft. Tevens schept de BMW 
duidelijkheid over de territoriale draagwijdte van het merkrecht. 
Met het rechtszekerheid-argument hangt samen de tevens beoogde 'register-duide-
lijkhcid'. Het merkdepot is immers van eminent belang voor het Bcneluxmerken-
recht, enerzijds omdat het merkrecht ontslaat door het (eerste) depot (art. 3 BMW), 
en anderzijds omdat bescherming van merkenrcchtelijke aanspraken afhankelijk is 
van een depot (art. 12A BMW). Met name deposanten in spe zouden zich zich op de 
hoogte kunnen stellen van eerdere depots van identieke of overeenstemmende 
(collectieve en individuele) merken. Hier overschat m.i. de wetgever de verdiensten 
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van het merkenregister. Ten eerste biedt een onderzoek naar eerdere depots van 
identieke of overeenstemmende merken op geen enkele wijze zekerheid omtrent de 
vraag in hoeverre die merken wel 'normaal' gebruikt worden (in de zin van art. 5 
sub 3 BMW). Ook de vorm waarin de resultaten van zo'n onderzoek aan de deposant 
in spe kunnen toekomen (een vaak lange computeruitdraai van min of meer visueel 
overeenstemmende merknamen, zonder inachtneming van bijzondere lettertypes 
of beeldmerken) geeft daarop geen antwoord. Ten tweede is het uiteindelijk de 
rechter die uitmaakt in hoeverre een merk deugdelijk, en of een depot geoorloofd of 
rechtmatig is. Hierbij moet men tevens bedenken dat de criteria waarop gebruik van 
een teken wordt tegengegaan, niet gelijk zijn aan die waarop de nietigheid (of het 
verval) van een depot (resp. van het merkrecht) kan worden uitgesproken. Ten derde 
geeft het merkenregister geen enkele indicatie omtrent het bestaan, noch het gebruik 
van overeenstemmende handelsnamen, waarvoor men bijv. het handelsregister bij 
de Kamers van Koophandel zou moeten raadplegen. Ten slotte doet de wetgever 
zélf af aan het duidelijkhcids-argumcnt, in verband met het ovcrgangsrcchtelijk 
systeem waarvoor in het Dicnstmerkcnprotocol geopteerd is. In de toekomst zullen 
namelijk dienstmerkrechtcn (blijven) bestaan, zonder een daaraan ten grondslag 
liggend merkdepot, zie nader par. 6.4.4. 
Als een belangrijk voordeel van de nieuwe situatie is te noemen dat overdracht en 
licentie van het dienstmerk (indien althans daarvoor een depot is verricht) nu aan 
een adequate en toegesneden regeling zijn onderworpen. Er bestaan weliswaar 
bepaalde vormvereisten (inschrijving van een akte) mede in verband met de werking 
jegens derden, en er is een niet onbelangrijk kostenaspect, maar overdracht van het 
merk zonder onderneming is expliciet toegestaan (in tegenstelling tot wat volgens 
de Hnw voor handelsnamen geldt). De licentiehouder heeft bovendien bepaalde 
procesrechtelijke bevoegdheden (verg. de art. 11D en 13A BMW, met name ook in 
de te herziene versies) verworven. 
Het Dienstmerkenprotocol heeft ook internationale betekenis. Op basis van het 
Beneluxdepot is immers een internationale merkinschrijving mogelijk, opdat ook in 
andere bij de OvM aangesloten staten bescherming voor het dienstmerk kan worden 
genoten (indien althans die staten in een bijzondere dienstmerkenboscherming 
voorzien). Hoewel ook onder het BMW 1971-rcgimc, door middel van een depot 
voor hulpwaren, een dergelijke internationale inschrijving van het als dienstmerk 
gebruikte teken in beginsel mogelijk was, had deze constructie als evident nadeel 
dat ook in de andere staten merkrechten werden verworven voor de bij het depot 
opgegeven ivaren (tenzij men via een afzonderlijke inschrijving tevens een merkrecht 
voor dienstmerken verwicrO. Ook is de geldigheid van zo'n internationale inschrij-
ving gedurende enkele jaren afhankelijk van het bestaan van het depot in het 'land 
van oorsprong'. Onder het BMW 1971-rcgime was dit een risico vanwege de moge-
lijke toepasselijkheid van bepaalde nietighcids- en vervalgronden. 
Het depot van een waren- of dienstmerk geeft de mogelijkheid van een beroep op 
de zgn. Unieprioriteit, dat wil zeggen het recht van voorrang ex art. 4 VvP, hetgeen 
inhoudt dat de datum van het Beneluxdepot ook als de datum van het merkdepot 
in andere Uniestaten geldt, indien aldaar binnen zes maanden eveneens wordt 
gedeponeerd en op de Unicprioritcit een beroep wordt gedaan. Dit heeft consequen-
ties in het geval dat tussen de datum van het Beneluxdepot en van het depot in die 
andere staat, door een ander oen depot is verricht van een identiek of overeenstem-
mend merk voor (soort)gelijke waren of diensten. 
Een in de (inmiddels nabije, maar nog niet exact te bepalen) toekomst wellicht 
belangrijk voordeel van het Dienstmerkenprotocol is dat (ook) houders van dienst-
merkdepots onder het regime van de BMW 1987 een beroep kunnen doen op hun 
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oudere rechten ten opzichte van identieke of overeenstemmende EEG-waren- en 
dienstmerken (zie supra par. 4.5 e.V.). 
Een minder geslaagd argument acht ik de verwijzing in de MvT naar de door de 
dienstmerkenintegratie bevorderde vergemakkelijking van het handelsverkeer tus-
sen de lidstaten van de Benelux. Enerzijds is het mij niet duidelijk hoe bescherming 
van tekens ter onderscheiding van diensten die zich in het geheel niet lenen voor 
verdere verhandeling (laat staan export), zoalsdienstcn verricht in restaurants of door 
een kapper, bij kan dragen tot een dergelijke vergemakkelijking. Anderzijds, als het 
gaat om wél 'verhandelbare' diensten (bijvoorbeeld op het gebied van transport, 
toerisme of reclame, activiteiten die met grensoverschrijding gepaard kunnen gaan), 
moeten wij primair denken aan bestaande of nieuwe regelingen, waaronder Euro-
pees-rechtelijke, van een ander karakter, d ie voor het dicnstenhandelsverkeer van veel 
groter belang zijn. Men denke hierbij aan regels met betrekking tot vestiging, perso-
nen- en kapitaalverkeer, maar ook aan bijvoorbeeld rcclamevoorschriften of standaar-
disatieafspraken. De praktijk geeft dan ook geen aanwijzingen omtrent wat de nieuwe 
dienstmerkenwetgeving nu werkelijk heeft 'afgebroken' aan bestaande belemmerin-
gen op het gebied van de dienstcnhandcl (verg. ook infra par. 7.10). 
Als voordeel van de nieuwe wetgeving voor de 'eisende' dienstmerkrechthebbende 
kan men weer noemen dat hem op grond van de BMW een (nog) ruimere bescher-
ming toekomt dan hem op grond van andere, vóór 1 jan. 1987 geldende, regels 
toekwam bij een inbreuk op zijn rechten (ondanks Pres. Rb. Haarlem 26 nov. 1984, 
ΒΙΕ 1986 p. 80, Parapluie-merkcn, zie ook par. 5.5). Men denke aan de bescherming 
over het Bcnelux-tcrritoir, aan bescherming ook tegen gebruik van zijn merk of een 
daarmee overeenstemmend teken voor niet-soortgclijkc waren en diensten, en ook 
aan minder strenge gebruikseisen. In vergelijking met het handelsnamcnrecht 
spreekt namelijk het verschil dat een merkrecht in de zin van de BMW in stand blijft 
ook als het merk binnen drie jaar na het depot (nog) niet 'normaal' gebruikt is; dit 
in tegenstelling tot aanspraken op een handelsnaam die altijd verbonden zijn aan 
(minimaal voorafgaand) gebruik. De met de introductie van bijv. een nieuw 
(dienst)merk gepaard gaande voorbereidingstijd (in verband met marktonderzoek, 
verkrijgen van vergunningen en personeel) kan aldus 'gecoverd' worden (verg. de 
annotatie van Wichers Hocth bij HR 19 april 1985, NJ1985, nr. 790, Consulair). 
Boekman (B1E1987 p. 184) heeft de wetgever achteraf aan nog wat extra argumenten 
geholpen en noemt als 'extra' voordelen de mogelijkheid nu ook collectieve dienst­
merken in te schrijven en (wat minder sprekend) 'het grote belang van de tertiaire 
sector in de economie', welk belang gediend is met dienstmerkenbescherming. 
6.3 Artikel 39 BMW 
Het als resultaat van het Dienstmerkenprotocol aan de BMW toegevoegde 
hoofdstuk V is in twee gedeelten te splitsen. De art. 40 tot en met 43 BMW 
houden zich bezig met het overgangsregime als gevolg van het in werking 
treden van het Protocol. Art. 39 BMW formuleert echter een aantal - min of meer 
vanzelfsprekende - uitgangspunten. 
Die vanzelfsprekendheid volgt uit het kembeginsel dat art. 39 BMW formuleert, 
namelijk dat de bepalingen van de BMW (dat wil zeggen van de hoofdstukken Ι, Π 
en IV) van mereenkomstige toepassing zijn op dienstmerken. Uit dit beginsel, waarvan 
de matericelrcchtclijke consequenties in hoofdstuk VI van dit bock nader aan de 
orde komen, kunnen de volgende uitgangspunten afgeleid worden. 
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Ten eerste blijkt uit art. 39 BMW dat, in tegenstelling tot de overige hoofdstuk-
ken van de BMW, hoofdstuk III (de regeling van het overgangsregime voor 
warenmerken bij het in werking treden van de BMW in 1971) niet op dienst-
merken van toepassing is. De art. 40 tot en met 43 geven een andersoortig 
overgangsrecht. 
Ten tweede stelt art. 39 BMW buiten twijfel dat, naast soortgelijkheid tussen 
waren onderling en tussen diensten onderling, ook soortgelijkheid tussen waren 
en diensten kan bestaan. 
De kwestie van soortgclijkheid komt in de BMW op verschillende plaatsen aan de 
orde. Het uitsluitend merkrecht immers geeft de merkhouder de bevoegdheid zich 
te verzetten niet alleen tegen andermans gebruik van zijn merk (of een daarmee 
overeenstemmend teken) voor de waren en diensten waarvoor hij zijn merk heeft 
gedeponeerd, maar (o.a.) tevens voor daaraan soortgelijke waren en diensten (art. 
13A BMW). Bovendien kan (blijkens art. 14B lid 1 jo. art. 3 lid 2 BMW) nietigheid 
worden ingeroepen van een depot van een merk identiek aan of overeenstemmend 
met een eerder gedeponeerd (individueel) merk voor soortgelijke waren of diensten 
(in de toekomst kan aan art. 3 lid 2 BMW een nog ruimere strekking toekomen, zie 
supra par. 3.4.2.3 en par. 4.4.6). 
De MvT geeft een aantal voorbeelden van gevallen waarin er sprake kan zijn van 
een dergelijke soortgelijkheid tussen waren en diensten, maar geen definitie. Volgens 
de wetgever zou een definitie meer moeilijkheden in het leven roepen dan oplossen. 
Men zal bij de oplossing onder andere de omstandigheden van het geval en de 
betreffende handelspraktijk in ogenschouw kunnen nemen. Zie hierover nader par. 
7.7.1 
Ten derde verklaart het tweede lid van art. 39 BMW het prioriteitsbeginsel van 
art. 4 VvP uitdrukkelijk van toepassing. 
Bij een depot in het Bcneluxmerkenregister van een internationaal ingeschreven 
dienstmerk (verricht binnen zes maanden na depot in het 'land van oorsprong') zal 
een beroep op dat voorrangsrecht zelfs 'automatisch' (krachtens art. 4 lid 2 OvM) 
geschieden. De MvT vermeldt hierbij dat het VvP onderscheid maakt tussen waren-
en dienstmerken (verg. de art. 4A lid 1 en 6scxics), zodat onduidelijk is of de 
Unieprioriteit ook voor dienstmerkendepots kan worden ingeroepen. In de praktijk 
blijkt, mede gezien het feit dat de OvM en de Classificaticovcrccnkomst van Nice 
geen onderscheid maken, dat de meeste landen met een bijzondere wettelijke 
bescherming voor dienstmerken dat voorrangsrecht ook voor depots van dienstmer-
ken erkennen. Het heeft echter zo uitgepakt dat een beroep op dat voorrangsrecht 
in de Benelux niet heeft kunnen leiden tot voorrang boven de depots ex art. 40A, en 
daarmee niet tot een eerdere depotdatum dan 2 jan. 1987. Een (van origine) buiten-
landse merkhouder kon, in de Benelux, in het kader van het overgangsrecht, slechts 
als een dienstmerk-'gebruiker' aldaar worden beschouwd en moest in voorkomende 
gevallen ter bescherming van zijn dienstmerk beroep doen op zijn vóór 1 jan. 1987 
'verkregen rechten' (in het overgangsregime voor warenmerken was dit anders; zie 
art. 34C BMW). Hij kon ook een '40A-dcpot' verrichten als zijn merk op 1 jan. 1987 
in de Benelux bescherming volgens het tot dan toe bestaande recht genoot (zie nader 
par. 6.4.3 en par. 6.4.4). 
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6.4 Het overgangsrecht 
6.4.1 Inleiding 
Hoofdstuk V van de BMW wordt gecompleteerd door een regeling aangaande 
de overgang van een regime waarin aan dienstmerken geen bijzondere wette-
lijke bescherming toekwam (maar waarop anderszins wel bepaalde aanspra-
ken bestonden) naar een regime waarin die bescherming uitdrukkelijk wèl is 
toegekend (verg. ook Hclbach c.s., a.w. par. 1111 e.V.; Bastian/Ruijsenaars, 
GRUR Int. 1988 p. 217 e.V.). Dit overgangsregime heeft wel enkele overeenkom-
sten met het in hoofdstuk 3 van de BMW neergelegde overgangsregime dat in 
1971 voor het warenmerkenrecht gold, maar verschilt daarvan in hoofdopzet 
toch wezenlijk. 
Als een voorbeeld daarvan mag gelden dat vóór 1971 op een merk reeds een 
uitsluitend recht kon bestaan (krachtens de Merkenwct 1893). Vóór 1 jan. 1987 
konden, via de Hnw, 'indirect' via de BMW, via regels van ongeoorloofde mededin-
ging en soms zelfs via de Auteurswet, zekere aanspraken op als dienstmerk gebruik-
te tekens bestaan; een uitsluitend merkrecht voor onderscheidingstekens voor 
diensten bestond echter niet. Het depot in de zin van art. 40A BMW is een eerste 
inschrijving van het dienstmerk en niet een bevestigend depot. Dat was de rechtvaar-
diging van de wetgever om voor de verrichting van een depot ex art. 40A BMW een 
bepaald bedrag te laten betalen (anders dan in 1971 voor 'handhavingsdepots' in de 
zin van art. 30 BMW gold). Als belangrijkste reden voor het verschil tussen deze twee 
overgangsregimes noemen Helbach c.s. (a.w. par. 1115) dat de oude dienstmerken-
bescherming naar haar aard te variabel was (en is!) en te zeer afhankelijk van de 
plaats waar en de omstandigheden waaronder het teken werd gebruikt; de automat-
ische omvorming tot een voor een het gehele Beneluxgebicd geldend subjectief recht 
zou op te veel problemen hebben gestuit. 
6.4.2 Twee beginselen 
De Memorie van Toelichting bij het Dienstmerkenprotocol formuleert twee 
beginselen als uitgangspunten van het overgangsregime. Als eerste beginsel 
geldt dat degene die op 1 jan. 1987 rechten heeft verworven door gebruik van 
een teken als dienstmerk, tot 1 jan. 1988 in de gelegenheid werd gesteld door 
middel van een depot waaraan een bijzondere prioriteitsdatum is toegekend 
(art. 40A BMW), een uitsluitend recht op dat dienstmerk te verwerven. Na 1 jan. 
1987 staat het register (tevens) open voor 'normale' dienstmerkdepots (in de 
zin van art. 3 BMW). Het tweede beginsel houdt in dat de inwerkingtreding 
van het Dienstmerkenprotocol de op 1 jan. 1987 bestaande rechtsverhoudingen 
(zoveel mogelijk) respecteert. 
Het eerste beginsel is min of meer bekend van het overgangsregime van hoofdstuk 
III van de BMW (verg. art. 29 BMW). Wie als dienstmerkgebruiker binnen één jaar 
na invoering van het Dienstmerkenprotocol in een '40A-dcpot' een beroep heeft 
gedaan op (vóór 1 jan. 1987 ontstane) 'verkregen rechten' op het dienstmerk (men 
dient hieronder niet alleen individuele, maar ook coltectieoe d ienstmerken te verstaan), 
heeft niet alleen een uitsluitend recht op dat merk verworven (dat zich in beginsel 
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over het gehele Bcneluxtcrritoir uitbreidt), maar geniet bovendien voorrang boven 
'normale' (dat wil zeggen na 1 jan. 1987 verrichte art. 3 BMW-)waren-en dienstmerk-
depots. Als prioriteitsdatum (in verband met de rangorderegeling van art. 3 BMW) 
van deze '40A-depots' zal gelden de dag van inwerkingtreding van het Dienstmer-
kenprotocol, d.i. 1 jan. 1987 (zie art. 40A jo. art. 43 BMW). 
Het tweede beginsel is echter (ten opzichte van het warenmerkenovergangsregime) 
nieuw. Warenmerkhouders die rechten ontleenden aan (eerste) gebruik van het 
warenmerk vóór de datum van inwerkingtreding van de BMW (1 jan. 1971) moesten 
een bevcstigingsdepot verrichten binnen één jaar wilden zij hun 'verkregen rechten' 
niet verspelen. Een dcpotpücht bestaat voor dienstmerkgebruikers niet, indien zij 
vóór 1 jan. 1987 een dienstmerk gebruikten. 
Of er sprake was van rechtscheppend gebruik, is een zaak van nationaal recht. In 
tegenstelling tot wat voor warenmerken vóór inwerkingtreden van de BMW gold, 
bestond voor dienstmerk-gebruikers niet de mogelijkheid van een depot in het 
merkenregister waaraan een vermoeden van eerst-gebruik kon worden verleend; ook 
aan depots voor 'hulpwaren' kan deze betekenis niet worden gehecht (iets anders, 
naar ik meen, Kecsom, a.w. par. 3.3 en par. 5.3). 
De dienstmerkgebruikers die om de hen moverende redenen niet hebben gedepo-
neerd (te duur, geen behoefte aan dergelijke bescherming, geen notie van de beteke-
nis van een dergelijk depot) of zijn 'vergeten' te deponeren, behouden hun vóór 1 
jan. 1987 verkregen rechten op grond van de Hnw, regels van ongeoorloofde 
mededinging, de BMW of de Aw (zie hoofdstuk 5 van dit boek), desnoods tot in 
lengte van jaren, zodat men met recht van een 'ecuwig overgangsrecht' kan spreken. 
Voor degenen die na 1 jan. 1987 met gebruik van een teken als dienstmerk zijn 
aangevangen, geldt dat een merkrecht slechts wordt verkregen krachtens art. 3 
BMW: via een (eerste) depot. Ook geldt dan het belangrijke art. 12A BMW in volle 
sterkte: wie een teken gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten of daaraan 
gemeenschappelijke kenmerken (en aldus als merk in de zin van art. 1 jo. art. 19 jo. 
art. 39 BMW kan worden beschouwd) en daarvoor in rechte bescherming wil 
vorderen, moet zijn teken deponeren. Het kan voor dienstmerkgebruikers die na 1 
jan. 1987 met dat gebruik zijn aangevangen, in bepaalde gevallen onbevredigend 
zijn dat zij niet dezelfde keuze mochten maken als de in art. 40A en 40B bedoelde, 
zie nader par. 6.4.5. 
6.4.3 De verrichting van het '40A-depof 
Art. 40A BMW schiep de mogelijkheid een depot van een dienstmerk te 
verrichten, waaraan naast de normaliter aan merkdepots verbonden gevol-
gen, enige bijzondere aspecten kleven. In beginsel heeft ook de verrichter van 
zo'n '40A-depot' een (uitsluitend) merkrecht verkregen met de daarmee 
gepaard gaande beschermingsomvang. Het depot en het merk zijn, naast 
enkele bijzondere voorschriften, aan dezelfde regels onderworpen als 'nor-
male' (art. 3 BMW-)depots. Het verschil in betekenis tussen een '40A-depot' 
en een art. 3 BMW-depot voor een dienstmerk is niet groot (in verband met 
het behoud van 'verkregen rechten', ongeacht de verrichting van een '40A-de-
pot'), maar het bestaat wel. Allereerst zijn de depotkosten iets lager geweest 
dan gebruikelijk; daarentegen was de verrichting van een nieuwheidsondcr-
zoek geen ontvankelijkheidseis. Belangrijker is dat aan het '40A-depot', dat 
slechts gedurende het jaar 1987 kon worden verricht, een bijzondere prioriteits-
datum is gehecht: ongeacht de daadwerkelijke verrichtingsdatum in 1987 is 
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deze gesteld op 1 jan. 1987. Tenslotte is verrichting van een '40A-depot' in 
bepaalde gevallen niet te kwader trouw verricht, waar een 'normaal' art. 3 
BMW-depot dat wel zou zijn. 
De verrichting van het '40A-depof diende aan bepaalde eisen te voldoen. Art. 
41 BMW en het (vernieuwde) Uitvoeringsreglcment stellen daarvoor enige (en 
deels bijzondere) regels. In dit depot zal een beroep moeten zijn gedaan op het 
bestaan van 'verkregen rechten'. Wie zich daarop heeft beroepen, maar er weet 
van had dat er in het geheel geen rechten bestonden, verrichtte het depot te 
kwader trouw (en heeft wellicht reeds de daaraan verbonden consequenties 
ondervonden, of zal deze nog ondervinden). In verband met de bepaling van 
de depotvemieuwingsdatum diende het depot te vermelden het jaar van eerste 
gebruik van het teken als dienstmerk. 
In verband met het bijzondere, van 'normale' depots deels afwijkende karakter 
stelde het Uitvoeringsreglcment enige extra eisen aan het verrichten van een 
'40A-depot'. Naast de normale plichten (opgave van naam, adres van de depo-
sant, afbeelding van het merk, opgave van de diensten waarvoor wordt gedepo-
neerd, betaling van een, voor de verrichting van een merkdepot overigens lager 
dan gebruikelijk bedrag, etc.) diende men een beroep op het bestaan van 'ver-
kregen rechten' te doen en het jaar van eerste gebruik te vermelden. In verband 
met art. 10 BMW (met betrekking tot de geldigheidsduur van een Bencluxdepot) 
en met de bedoeling om te voorkomen dat alle '40A-depots' in 1997 vernieuwd 
zouden moeten worden (het zijn er uiteindelijk slechts ruim tweeduizend gewor-
den), is via art. 42 BMW een spreiding van vernieuwingsaanvragen bewerkstel-
ligd. Het laatste cijfer van het jaar van eerste gebruik is het laatste cijfer van het 
jaar waarin vernieuwing aangevraagd moet worden (wat trouwens reeds bij de 
verrichting van het '40A-depot' kon geschieden, verg. art. 42, laatste alinea 
BMW), mits dat jaar niet meer dan tien jaar na het '40A-depot' ligt. Het aldus 
gevonden jaartal, met inachtneming van de maand en de dag waarop het depot 
daadwerkelijk plaatsvond, bepaalt tevens de (eventueel) volgende vernieu-
wingsdata. Een zeker kostenvoordeel behaalde de dienstmerkdeposant indien 
hij in dat depot het jaar van eerste gebruik op een 7 liet eindigen; zijn '40A-depot' 
blijft dan de maximale duur geldig, terwijl een (zelfs moedwillig) onjuiste 
vermelding van het jaar van eerste gebruik zonder merkcnrechtelijke sanctie 
blijft (zie art. 42 jo. art. 41 BMW)! 
Bij het beroep op de verkregen rechten behoefde de '40A-deposant' in tegenstel-
ling tot wat art. 30 BMW voor bevestigingsdepot van warenmerken voorschreef, 
geen feiten te stellen op grond waarvan hij meende aanspraken te hebben. Hij 
behoefde evenmin bewijsstukken te overleggen. Het beroep op deze verkregen 
rechten heeft de verrichter van een '40A-dcpot' (dat slechts betrekking kon 
hebben op het vóór 1 jan. 1987 gebruikte teken en de daarmee onderscheiden 
diensten) in een iets sterkere positie gebracht dan wanneer hij dat zou hebben 
nagelaten, zie nader hieronder. 
Het '40A-dcpot' is in zijn voortbestaan afhankelijk van de 'gewone' eisen die 
de BMW stelt, en daarmee zijn de nictigheids- en vcrvalgronden van de art. 14 
jo. 1,3,4 en 5 BMW (met inachtneming van de in bepaalde gevallen geldende 
'deelnemingsciscn' en termijnen, zie par. 3.4) in beginsel van toepassing. Het 
merk zal na depot 'normaal' gebruikt dienen te worden, het merk moet vol-
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doende onderscheidend vermogen bezitten etc. Er staan evenwel twee bijzon-
dere bepalingen in hoofdstuk V van de BMW die de toepasselijkheid van enkele 
nietigheidsgronden aanvullen c.q. annuleren. 
Art. 40C BMW wijst er allereerst op dat nietigheid van het '40A-depot' (in tegenstel-
ling tot een 'gewoon' dienst- of warenmerkdepot) niet kan worden ingeroepen slechts 
op grond van overeenstemming met een eerder gedeponeerd warenmerk De redac-
tie van deze bepaling schept wat verwarring, daar nietigheid slechts vanwege het 
bestaan van een eerder gedeponeerd overeenstemmend merk zich (in de huidige versie 
van de BMW, art. 14A lid 1b jo. 3, 2e alinea) enkel voordoet bij een ouder collectief 
merk. Met de bepaling van art. 3 BMW in de hand en gelet op datgene wat de MvT 
hierover meldt blijkt echter dat, zou deze bepaling niet zijn opgenomen, volgens de 
wetgever een merkdepot verricht vóór 1 jan. 1987 van een (voor soortgelijke waren 
gedeponeerd) overeenstemmend merk in rangorde altijd voorgaat boven het '40A-
depot', op welke grond (zie art. 3 jo. art. 14 A lid 1b en art. 14B lid 1 BMW) dat depot 
nietig kan worden verklaard, ook indien een '40A-deposant' oudere verkregen 
rechten heeft. Vreemd genoeg had het depot van een dergelijk warenmerk, waarop 
het recht dat op 31 dec. 1986 door niet-vcrlenging van de inschrijving is vervallen, 
wél een zodanige sta-in-de-weg mogen zijn, verg. de art. 4 sub 4 jo. 14B BMW; mij 
is overigens tot dusverre geen geval bekend waarin ten aanzien van een '40 A-depot' 
deze nietigheidsgrond is ingeroepen. 
Algehele uitsluiting van de nietigheidsgrond van art. 3 jo. art. 14B lid 1 BMW kan 
mijns inziens niet zijn bedoeld, tenzij men aanneemt dat de nietigheid van een 
'40A-depot' ex art. 41, 2e al. BMW (zie hieronder) niet slechts gedurende een 
beperkte termijn (5 jaar indien art. 14B lid 2 BMW van toepassing zou zijn) kan 
worden ingeroepen. In een procedure waarin (ook) de geldigheid van een '40A-de-
pot' aan de orde is, zal dus moeten kunnen worden ingegaan op de vraag of de 
'verkregen rechten' van de '40A-<deposant' een doorhaling kunnen voorkomen of 
zelfs aanleiding geven tot nietigverklaring van het depot van het overeenstemmend 
warenmerk. Men moet hierbij bedenken dat de rangordekwestie ook kan spelen 
indien de houder van het Oudere' warenmerkdepot als houder van een eerdere 
inschrijving in de zin van art. 14B BM W in een geding wordt geroepen. Voor de vraag 
in hoeverre een verbodsactie van de houder van een vóór 1 jan. 1987 gedeponeerd 
overeenstemmend warenmerk toewijsbaar is, geeft art. 40B BMW een regeling, zie 
par. 6.4.4 en 6.4.5. 
Een bijzondere nietigheidsgrond geeft art. 41, 2e alinea BMW. Degene die in een 
'40A-depot' een beroep heeft gedaan op 'verkregen rechten', maar wist (of behoorde 
te weten) dat hem in het geheel geen rechten toekwamen (een onjuiste opgave van het 
jaar van eerste gebruik doet niet ter zake), heeft het depot te kwader trouw verricht. 
Dit lijkt mij een depot in de zin van art. 4 sub 6 BMW, met als gevolg dat de 
nietigheidsactie zou moeten worden ingesteld binnen 5 jaar na de verrichting van 
het depot (zie art. 14B lid 2 BMW). Overeenkomstig als onder het warenmerken-
overgangsregime werd aangenomen (Holbach c.s., a.w. par. 1092), gaat het hier om 
5 jaar na de datum van daadwerkelijke verrichting van het depot (dus, in het uiterste 
geval, tot en met 31 dec. 1992). De vraag naar de ware aard van dit depot te kwader 
trouw speelde eveneens onder het warenmerken-overgangsregi me, alwaar evenmin 
duidelijk was of een (met cen '40A-depot' vergelijkbaar) 'bevestigingsdepot' ex art. 
30 BMW, dat onder soortgelijke omstandigheden te kwader trouw kon zijn verricht, 
een depot in de zin van art. 4 sub 6 BMW was. Helbach c.s. (a.w. par. 1091 e.v.) en 
Wichcrs Hocth (in zijn noot bij BGH 9 febr. 1978, ΒΙΕ 1978 p. 167, La Vache Bleue, 
waarin werd uitgemaakt dat de nietigheid van een dergelijk bevestigingsdepot niet 
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slechts gedurende de termijn van één jaar die voor het verrichten van die depots was 
gesteld, kon worden ingeroepen) menen dat het bevestigingsdcpot te kwader trouw 
in het systeem van de art. 4 sub 6 jo. 14В1Ш2 BM W moest passen. 
Had de wetgever hier een (nieuwe) 'per se'-nietigheidsgrond willen creëren, dan 
had hij wel een andere terminologie kunnen gebruiken. De wetgever heeft echter 
verzuimd aan te geven wie deze nietigheid kan inroepen. M.i. zal het zo moeten zijn 
dat wanneer de kwade trouw haar oorzaak vindt in het bestaan van een beter recht, 
de beter-gerechtigde, indien deze niet zelf een beroep op art. 41 BMW doet, toch 
minimaal aan het geding moet deelnemen. Indien er geen verkregen rechten zijn, 
bijvoorbeeld vanwege niet-gebruik van het teken of gebruik van het teken slechts 
als handelsnaam, dan zal iedere belanghebbende de nietigheid kunnen inroepen (verg. 
Pres. Rb. Den Haag 6 juli 1990, BMM-bulletin dec. 1990 p. 34, Jambo Safari). 
Indien degene die vóór 1 jan. 1987 reeds een teken als dienstmerk gebruikte, niet een 
'40A-depot' heeft verricht, maar wel een 'normaal' art. 3 BMW-depot (voor zijn 
dienstmerk), dan verkrijgt deze een depot zonder die bijzondere prioriteitsdatum, 
dat in rangorde achter staat bij de vóór diens depot verrichte depots voor overeen-
stemmende waren- en dienstmerken. Dit betekent echter geenszins dat de deposant 
geen beroep zou kunnen doen op (voor)gebruik van zijn (als dienstmerk, of tevens 
als handelsnaam gebruikte) teken, met name in geval er sprake is van een door een 
ander te kwader trouw verricht merkdepot in de zin van art. 4 sub 6 BMW jo. 14B 
lid 2 BMW. Het verschil tussen een '40A-depot' en oen 'normaal' dienstmerkdepot 
zit, naast de bovengenoemde verschillen, onder andere hierin dat verrichting van 
een '40A-depot' mogelijk was in een geval waarin de deposant in de situatie vóór 1 
jan. 1987 weliswaar weet had van het bestaan en gebruik van een aan zijn teken 
identiek of overeenstemmend teken voor gelijke of soortgelijke diensten, maar in de 
toenmalige situatie beide rechten elkaar niet 'beten' (en als wij aannemen dat 
verkregen rechten niet bestonden in een auteursrechtelijke aanspraak of 'indirect' 
via de BMW en een depot voor een identiek of overeenstemmend имгеитогк). Het 
verzorgingsgebied van de beide ondernemingen verschilde bijv. te veel, of er beston­
den afspraken met betrekking tot (wederzijdse beperking van) gebruik van de 
tekens: in die situatie behoeven '40A-dcpots' niet te kwader trouw te zijn verricht in 
tegenstelling tot 'normale' depots, waarbij met eventuele verkregen rechten niet op 
dezelfde wijze rekening kan worden gehouden als bij '40A-depots' mogelijk is. 
Kunnen de verwijten geen kwade trouw van de '40A-deposant' schragen, maar blijkt 
het beroep op verkregen rechten desondanks niet op te gaan, dan is het beroep op 
die rechten te goeder trouw gedaan. Het depot kan dan in stand blijven als een 
'normaal' depot, met als depotdatum de dag waarop het daadwerkelijk is verricht. 
Net als onder het warenmerken-overgangsregime lijkt mij dit een wellicht juiste, 
maar niet van veel betekenis zijnde consequentie. De instandhouding van het depot 
zegt nog niets over de 'gebruiksbevoegdheden' van de dienstmerkhouder, over 
depots die zijn verricht voor overeenstemmende merken voor de daadwerkelijke 
depotdatum van het onjuist (zij het te goeder trouw) verrichte '40A-depot' of over 
depots die de (voorheen) '40A-deposant' heeft verricht voor andere waren- of 
dienstcn(klassen) en die niet in het geschil aan de orde waren. Zoals ook geldt voor 
te kwader trouw verrichte '40A-depots', waarvan de nietigheid niet binnen de in art. 
14B bedoelde termijn is ingeroepen (indien men althans aanneemt dat deze nietig-
heidsgrond slechts gedurende die termijn, dus tot uiterlijk vijf jaar na het '40A-de-
pot', kan worden ingeroepen), is bovendien de vraag hoe een rechterlijke uitspraak 
waarin het depot op verkregen rechten niet is erkend zijn weerslag heeft op het 
depot. Dient het Benelux Merkenbureau bijv. op het depot een aantekening te maken 
dát het beroep niet is erkend, of dat de datum van het depot (volgens art. 40A jo. art. 
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43 BMW) is veranderd? Of is hier slechts sprake van een 'relatieve' inhoudelijke 
verandering van de betekenis van een dergelijk depot, die slechts jegens degene ten 
opzichte van wie het beroep op verkregen rechten niet is erkend, zijn weerslag heeft? 
De wet noch het Uitvoeringsrcglemcnt noch (tot dusverre) de jurisprudentie geeft 
hierover uitsluitsel. 
Volgens Hof Den Haag 23 juni 1988 (1ER 1988 p. 91, Uitmarkt) bestaat nóg een 
verschil tussen het '40 Α-depot' en een 'normaal' art. 3 BM W-depot. Indien op grond 
van 'verkregen rechten' de (verbods- of schadevergocdings) actie van de '40A-de-
posant' wordt toegewezen, dan berust de uitspraak, aldus het Hof, niet op een recht 
voortvloeiend uit een depot, maar op bijv. schending van een zorgvuldigheidsnorm 
of een handelsnaamrechtelijke aanspraak (en is dan dus niet ex art. 52 en 53 Rv 
vatbaar om bij voorraad uitvoerbaar te worden verklaard). In par. 3.3 is al aangege­
ven dat deze kwestie in ieder geval met de inwerkingtreding van het NBW achter­
haald is. 
6.4.4 Het behoud van 'verkregen rechten'; inleiding 
Het Dienstmerkenprotocol gaf degene die op 1 jan. 1987 door gebruik rechten 
had verworven op een als dienstmerk dienend teken de keuze tussen het 
verwerven van een uitsluitend merkrecht door het verrichten van een depot 
met een bijzondere rangorde, of slechts te volstaan met de op dat moment 
opgebouwde aanspraken via andere dan Bcnclux-merkenrechtelijke regels. 
De verwikkelingen die samengaan met het verschijnsel 'behoud van verkregen 
rechten' zijn eigenlijk interessanter dan die met betrekking tot de betekenis van het 
'40A-depot'. De inwerkingtreding van het Dienstmerkenprotocol leidt niet tot een 
soort 'terugwerkende kracht' van de BMW-bcpalingen, in die zin dat BMW-regels 
analoog toegepast worden ter nadere duiding van hoe men op een dienstmerk 
rechten verkreeg of verloor, hoc men die rechten kon overdragen, wat inbreuk op 
het als dienstmerk gebruikte teken was (anders dan Kccsom, ΒΙΕ 1981 p. 142, in 
vergaande mate leek te veronderstellen; daartegen terecht Gielcn, 1ER 1985 p. 23). 
Wel heeft men bepaald wat een dienstmerk ís en wás: een teken dat dient ter 
onderscheiding van diensten (en impliciet, zou ik menen, voor wat betreft collectieve 
dienstmerken: ter onderscheiding van aan bepaalde diensten gemeenschappelijke 
tenmerken). Men kan eerder zeggen dat het 'oude' recht tot in vergaande mate nawerkt 
en deel uitmaakt van het 'nieuwe' recht. Vóór 1 jan. 1987 had zich een rechtsregime 
ontwikkeld waarin gebruikers van een teken ter onderscheiding van de door hen 
verrichte diensten, ondanks het ontbreken van een bijzondere wettelijke voorzie-
ning, aanspraken op dat teken konden doen gelden (zie daarvoor hoofdstuk 5 van 
dit boek). 
Voor '40A-deposanten' is het voorgaande van belang, in die zin dat de aldus op 1 
jan. 1987 bestaande aanspraken mede bepalen of deze deposanten een uitsluitend 
merkrecht (met die bijzondere prioriteitsrangordc) hebben verworven. Ondanks de 
'promotie' van deze aanspraken tot een uitsluitend merkrecht als bedoeld in art. 3 
BMW, zullen andermans 'verkregen rechten' echter gebruik van het merk kunnen 
belemmeren. Voor degene die géén '40A-dcpot' heeft verricht voor het door hem op 
1 jan. 1987 als dienstmerk gebruikte teken, blijven de op die da turn bestaande rechten 
behouden, in die zin dat er dan rechten bestaan op een als dienstmerk gebruikt teken 
van een ander karakter dan de aanspraken die een 'gewone' (dienst)merkdeposant 
aan de BMW kan ontlenen. 
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Tot wonderlijke gevolgen kan nog leiden het verzuim een '40A-depot' of een 'nor-
maal' art. 3 BMW-depot voor een dienstmerk waarop vóór 1 jan. 1987 rechten zijn 
verkregen, tijdig te vernieuwen (zie art. 5 sub 1 jo. art. 14C BMW). Art. 40B BMW laat 
dan immers toe dat de merkhouder terugvalt op zijn (beperkter) 'verkregen rechten', 
indien althans aan de voorwaarden tot behoud van die rechten zijn voldaan. Natuur-
lijk zou ook een nieuw depot mogelijk zijn, en indien een ander binnen drie jaar na 
verval van het merkrecht door verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrij-
ving, een depot van een overeenstemmend merk voor (soort-)gelijke waren oí 
diensten verricht, is een beroep op de nietigheidsgrond van art. 4 sub 4 jo. art. 14B 
lid 2 BMW denkbaar. 
6.4.5 Behoud van 'verkregen rechten'; casusposities en toelichting 
De consequenties van het in de art. 40 tot en met 43 BMW voorziene systeem 
laten zich nauwelijks overzichtelijk omschrijven, maar een poging daartoe zal 
ik ondernemen door een 21-tal casusposities te schetsen met daarop volgend 
een uitleg van de meest in het oog springende aandachts- casu quo knelpunten. 
Daarbij wordt telkens één 'eiser-positie' als uitgangspunt genomen en vervol-
gens afgezet tegen een aantal mogelijke 'gedaagde-posities'. 
Conflictsituaties na invoering dienstmerkenprotocol* 
eiser-positie gedaagde-positie bij beslechting van geschil toepasselijk recht 
1. houder van een verkregen 
recht, zonder 40A-depot 
2. houder van een verkregen-
| recht, met 40A-depot 
houder van een verkregen \ 3. gebruiker van merk (zon-
recht, zonder 40A-depot I der depot) of handelsnaam 
4. houder van een normaal 
waren- of dienstmerkdepot 
(art. 3 BMW-depot) 
pre-protocollair dienstmerkenrecht (A) 
pte-protocollair dienstmerkenrecht, incl. art. 41, 2e al. BMW, 
maar met 'insluitingsgevaar' voor eiser (B) 
pre-protocollair dienstmerkenrecht 
a. depot vóór 1 jan. 1987: pre-protocollair dienstmerkenrecht 
incl. art. 4 sub 6 BMW 
b. depot na 1 jan. 1987: idem 
beide met 'insluitingsgevaar' voor eiser (B) 
* Zie de toelichting op p. 141 e v., de letters A l/m С (schema) verwijzen naar de corresponderende onderdelen van deze toelichting. 
eiser-positie gedaagde-positie bij beslechting van geschil toepasselijk recht 
5. houder van een verkregen 
recht, zonder 40A-depot 
6. houder van een verkregen 
recht, met een 40A-depot 
pre-protocollair dienstmerkenrecht (met mogelijk beperkte ge-
bruiksbevoegdheden bij gedaagde) (B) 
verkregen recht-posities (eveneens) aan de hand van pre-pro­
tocollair dienstmerkenrecht, incl. art. 41, 2e al. BMW en mo­
gelijk beperkte gebruiksbevoegdheden bij gedaagde (C) 
houder van een verkregen < 
recht, met 40A-depot 
7. gebruiker van een merk 
zonder verkregen rechten (en 
zonder depot) of handels-
' naam 
8. houder van een normaal 
waren- of dienstmerkdepot 
ι (art. 3 BMW-depot) 
a. merk: BMW 1987-regime(D) 
b. handelsnaam: afhankelijk van ontstaandatum recht op 
handelsnaam BMW 1987-regime (D) of pre-protocollair 
dienstmerkenrecht, incl. mogelijk beperkte gebruiksbe­
voegdheden bij gedaagde (В) 
a. door gedaagde vóór 1 jan. 1987 verricht: pre-protocollair 
dienstmerkenrecht 
b. door gedaagde na 1 jan. 1987 verricht: (in beginsel) BMW 
1987-regime, incl. art. 3 lid 2, 4 sub 6 jo. 14B BMW (D) 
9. houder van een verkregen 
recht, zonder 40A-depot 
pre-protocollair dienstmerkenrecht, vanwege verweer in de zin 
van art. 13A-1-2BMW(E) 
houder van een normaal 
na 1 jan. 1987 verricht 
merkdepot (voor waren 
of voor diensten, art. 3 
BMW depot) 
10. houder van een verkregen 
recht, met 40A-depot 
11. gebruiker van een merk 
ι zonder verkregen rechten (en 
f zonder depot) of handels­
naam 
(in beginsel) BMW 1987-regime, incl. art. 41, 2e al. BMW (D) 
BMW 1987-regime (D) 
12. houder van een normaal 
waren- of dienstmerkdepot 
(art. 3 BMW-depot) 
(in beginsel) BMW 1987-regime incl. art. 3 lid 2,4 sub 6 jo. 
14BBMW(D) 
eiser-positie gedaagde-positie bij beslechting van geschil toepasselijk recht 
13. houder van een verkregen pre-protocollair dienstmerkenrecht, vanwege verweer in de zin 
recht, zonder 40A-depot van art. 13A-1-2 BMW (E) 
houder van een vóór 1 
jan. 1987 gedeponeerd 
warenmerk 
14. houder van een verkregen pre-protocollair dienstmerkenrecht (incl. art. 41, 2e al. BMW) 
, recht, met 40A-depot vanwege verweer in de zin van art. 13A-1-.2 BMW (E) 
15. gebruiker van een merk BMW 1987-regime (voor gebruikers van 'zuivere' handelsna-
, zonder verkregen rechten (en men verandert immers niets) 
1 zonder depot) of handels-
f naam 
16. houder van een normaal 
waren- of dienstmerkdepot 
(art. 3 BMW-depot) 
(in beginsel) BMW 1987-regime. incl. art. 3 lid 2, 4 sub 6 jo. 
14B BMW (D) 
17. houder van een verkregen Dienstmerkenprotocol verandert niets: art. 1401, art. 5 Hnw 
recht, zonder 40A-depot voorzover dienstmerk (tevens) handelsnaam 
18. houder van een verkregen Dienstmerkenprotocol verandert niets: art. 1401, art. S Hnw 
recht, met 40A-depot voorzover dienstmerk (tevens) handelsnaam; incl. art. 41, 2e 
al. BMW 
handelsnaam-gebruiker ( 19. gebruiker van een merk Dienstmerkenprotocol verandert niets: art. 1401, art. 5 Hnw 
(F) \zonder verkregen rechten (en voorzover teken (tevens) handelsnaam 
(zonder depot) of handels-
' naam 
20. houder van een normaal Dienstmerkenprotocol verandert niets: art. 1401, art. 5 Hnw 
waren- of dienstmerkende- voorzover merk (tevens) handelsnaam; incl. art. 4 sub 6 BMW 
pot (art. 3 BMW-depot) 
gebruiker van een merk 21. Actie stuit af op depot-vereiste van art. I2A BMW (G) 
zonder verkregen rechten 
(en zo:.der depot) 
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De te onderscheiden casusposities, die per geval nog verder genuanceerd 
kunnen worden (bestaan er bijv. nog betere rechten van derden; de eiser kan 
meer dan één van deze eiser-posities innemen, bijv. de houder van een 
verkregen recht zonder '40A-dcpot' is tevens warenmerkdeposant), geven al 
aan voor welke ingewikkelde problemen de rechter kan komen te staan, als 
deze op één of andere wijze geconfronteerd wordt met een beroep op uit het 
'verleden' stammende aanspraken op een dienstmerk. Voorop staat namelijk 
dat degene die op 1 jan. 1987 rechten heeft verkregen door gebruik van een 
teken als dienstmerk, die rechten desnoods tot in lengte van jaren kan 
aanvoeren, of wel ter bescherming van zijn rechtspositie tegen (vermeend) 
inbreukmakend gebruik van een identiek of overeenstemmend teken door 
een ander, ofwel als verweer tegen een 'eisende' houder van een identiek of 
overeenstemmend teken. 
De hierboven vermelde casusposities behoeven wel enige toelichting. Men dient zich 
allereerst drie dingen te realiseren. 
Ten eerste staan na 1 jan. 1987 twee te onderscheiden rechtsregimes met betrekking 
tot dienstmerken naast elkaar: in een geschil wordt ofwel één van beide regimes 
toepasselijk geacht, ofwel beide regimes komen aan de orde, wat ook kan afhangen 
van de aanspraken waarop partijen zich beroepen. Een probleem bij de vaststelling 
van wat deze 'verkregen rechten' op als dienstmerk gebruikte tekens inhouden, is 
dat deze aanspraken betrekkelijk onzeker en onduidelijk zijn. Dat men omtrent de 
omvang van die aanspraken van mening kan verschillen, blijkt ook uit de rechtspraak 
vermeld in par. 5.5. De vraag of, en zo ja, in hoeverre dit 'verkregen rechtcn-regime' 
zich ook ná 1 jan. 1987 nog verder kan ontwikkelen, komt hieronder nog aan de orde. 
Ten tweede verzekert art. 40B BMW dat de op 1 jan. 1987 bestaande rechtsverhou-
dingen door het Dienstmerkenprotocol zo min mogelijk worden aangetast. Dit 
betekent niet dat deze rechten, met name in het geval dat dienstmerkgebruikers geen 
'40A-depot' hebben verricht, niet zouden kunnen worden 'aangetast'. De dienst-
merkgebruiker kan naast overdracht (eventueel met onderneming) ook afstand van 
zijn rechten doen, terwijl nict-gebruik van het teken op den duur eveneens (en 
ondanks de 'nawerking' van de bekendheid van het teken) tot verlies van aanspra-
ken leidt. De vóór 1 jan. 1987 bestaande auteursrechtelijke bescherming kan zijn 
vervallen en 'indirecte' BMW-bcscherming (door depots van identieke of overeen-
stemmende warenmerken) kan zijn weggevallen door nietigheid van het depot of 
verval van het recht. Anderzijds is het zo dat, gelijk bescherming voor merken en 
handelsnamen niet beperkt is tot het kunnen weren van slechts identieke tekens, op 
basis van de vóór 1 jan. 1987 reeds bestaande rechtsregels, dienstmerkgebruikers 
méér konden doen verbieden dan andermans gebruik van zijn merk enkel voor de 
diensten waarvoor hij zijn merk gebruikt (verg. het criterium soortgelijkheid in art. 
13A BMW, zie par. 3.5.3, en het begrip aard van de onderneming in art. 5 Hnw, zie par. 
2.4.6). 
Ten derde dient men zich (nogmaals) te realiseren dat een (geldig) '40A-dcpot' de 
verkrijging van een 'echt' merkrecht ten gevolge heeft gehad. In vergelijking met de 
situatie vóór 1 jan. 1987 heeft de merkhouder de beschikking over omschreven en 
ruimere inbreukcritcria waarmee hij voor hem schadelijk gebruik van zijn merk (of 
een daarmee overeenstemmend teken) over het gehele Bcnelux-territoir kan tegen-
gaan, indien de rechtssituatie niet 'gecompliceerd' word t door met name andermans 
'verkregen rechten'. Evengoed als voor degene die géén '40A-depot' heeft verricht 
(maar dat wel had kunnen doen), geld t echter dat een (voorgenomen) uitbreiding van 
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activiteiten onder het teken (waarvoor rechten zijn verkregen) kan stuiten op betere, 
al dan niet uitsluitende merk- en handelsnaamrcchten; de verrichting van een depot 
doet daar niets aan af. 
Mede aan de hand van de bij de casusposities aangegeven letterverwijzingen 
volgt hieronder enige toelichting op de zich ná 1 jan. 1987 mogelijk voordoende 
geschillen en het daarbij toepasselijke recht: 
A. Pre-protocollair dienstmerkenrecht 
In alle casusposities waarin verkregen rechten aan de orde (kunnen) zijn, is het 
mogelijk dat het geschil beslecht dient te worden op basis van het rechtsregime zoals 
dat vóór 1 jan. 1987 reeds bestond voor dienstmerken, dus zonder de 'complicatie' in de 
vorm van een bijzondere wettelijke dienstmerkbescherming. Soms is deze toepasse-
lijkheid 'dwingend' (eiser of gedaagde kunnen niet op andere bescherming terug-
vallen, verg. casusposities 1 t/m 5), soms 'facultatief' (afhankelijk van hetgeen 
waarop eiser of gedaagde zich willen beroepen, verg. casusposities 7 t/m 12). 
Pre-protocollair wil niet zeggen dat omstandigheden of veranderde (jurisprudenti-
ële) opvattingen, die zich ná 1 jan. 1987 voordoen (of zich reeds hebben voorgedaan) 
niet mede in de overwegingen kunnen worden betrokken. Men dient er namelijk 
bedacht op te zijn dat de omvang van het recht op een dienstmerk, zoals dat vóór 1 
jan. 1987 op bijv. art. 1401 BW (oud) kon worden gegrondvest, blijkens de (schaarse) 
'pre-protocollaire' rechtspraak dienaangaande, betrekkelijk onzeker was (verg. par. 
5.1). Het 'oude' dienstmerkenrecht kan m.i. dus levendig blijven. De rechter zal in 
dergelijke gevallen echter moeten waken voor aan het BMW-regime ontleende 
(inbreuk-)criteria; het is in dit soort gevallen niet mogelijk om met 'terugwerkende 
kracht' bescherming grond van de BMW of een 'quasi-BMW-achtige' bescherming 
te verkrijgen (in deze zin ook: Hof Amsterdam 28 juli 1988, ΒΙΕ 1989 p. 128, Chase, 
en annotator Brinkhof bij dit arrest). 
Een bijzonder probleem bij de bepaling van de omvang van een 'verkregen recht' is 
de vraag of men aan incidenteel, dan wel kortstondig vóór 1 jan. 1987 aangevangen 
dienstmerkgebmik aanspraken kan toekennen. Een eis in de vorm van een bepaalde 
minimum-mate of minimum-intensiteit die men aan dit 'gebruik' moet toekennen, 
bestaat op zich niet (zie ook Hclbach c.s., a.w. par. 1121; verg. Hof Den Haag 22 sept. 
1988, ΒΙΕ 1989 p. 179, DHL; opmerkelijk in deze zaak was dat de (gedaagde-)gebrui-
ker niet zélf deze consequentie had getrokken, en 'slechts' een art. 3 BMW-dcpot 
voor zijn dienstmerk had verricht). 
B. Beperking van 'gebruiksbevoegdheden' 
Het verrichten van een merkdepot in de zin van art. 40A of art. 3 BMW leidt tot de 
verkrijging van een uitsluitend merkrecht voor de onder dat merk gedeponeerde 
waren en diensten. Anders dan voor dit merkrecht geldt, behoeft een 'verkregen 
(dienst)merkcnrecht' in beginsel niet over het gehele Benclux-territoir te bestaan. 
Indien dienstmerkbescherming bestond op basis van auteursrecht of 'indirecte' 
BM W-bescherming ligt dat weer anders. Maar in het geval het verzorgingsgebied van 
de dienstverlenende onderneming of de bekendheid van het teken (vergelijkbaar met 
de onder meer daardoor bepaalde beschermingsomvang van het recht op een han-
delsnaam) zich niet over het gehele Benclux-territoir uitbreidt omdat er sprake is van 
een beter recht op dat teken buiten het gebied waar verkregen rechten bestaan, bestaat 
het 'gevaar' dat de houder van verkregen rechten - die al dan niet in een '40A-depot' 
geïncorporeerd zijn - ondernemingsactiviteiten onder dat teken niet meer kan uitbrei-
den. Een eenvoudig voorbeeld: een detective- annex incassobureau verricht haar 
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diensten onder het teken 'Checkpoint' in Amsterdam en zeer naaste omgeving. Een 
gelijksoortige onderneming verricht haar diensten onder een identiek teken in alle 
grote Vlaamse steden. De Amsterdammers verrichten in 1987 geen '40A-depot', de 
Belgen wèl. Het gevolg is dat Checkpoint-Amsterdam haar teken na 1 jan. 1987 niet 
buiten haar terrein van 'verkregen rechten' meer kan aanwenden (het insluitingsge-
vaar), maar dat anderzijds Checkpoint-Vlaandcren ondanks haar Benelux-merk-
recht gebruik van haar teken in Amsterdam ontzegd kan worden (de beperkte 
gebruiksbevoegdheden). Deze situatie kan zich ook voordoen in een conflict tussen 
twee '40A-deposanten' en tussen de houder van 'verkregen rechten' en de houder 
van een normaal art. 3 BMW-dcpot. Hierbij passen niettemin enige kanttekeningen. 
Allereerst wordt het bezwaar van een bemoeilijkte uitbreiding van ondernemings-
activiteiten in het bovengeschetste geval, gedeeltelijk gemitigeerd door het feit dat 
de houder van een verkregen recht méér kan tegengaan dan slechts inbreukmakend 
gebruik van een identiek teken voor dezelfde diensten als waarvoor rechten zijn 
verkregen. Men mag er wel van uitgaan dat 'Checkpoint' vóór 1 jan. 1987 reeds kon 
tegengaan gebruik van het teken voor bewakingsdiensten of adviezen voor inbraak-
beveiliging. Het gebruik maken van een ander (desnoods overeenstemmend, al dan niet 
door 'up-grading' aangepast) teken, en gebruik voor niet gelijke, maar wel soortge-
lijke of zelfs niet-soortgelijkc diensten en waren door de houder kan stuiten op 
bezwaren. Daarvoor wordt een merkrecht slechts verkregen dooreen (eerste) depot 
ex art. 3 BMW, en wil de houder bescherming in rechte inroepen dan zal hij te maken 
krijgen met het depot-verciste ex art. 12A BMW! 
Daarnaast zal men bij de bepaling van hoe ver (qua territoir) de verkregen rechten 
strekken, wellicht kunnen terugvallen op uit het handclsnamenrecht bekende crite-
ria. De territoriale beschermingsomvang van het recht op de handelsnaam behoeft 
zich immers niet te beperken tot de (statutaire) vestigingsplaats van de onderneming 
(waarvoor de handelsnaam wordt gebruikt) en zelfs niet tot het gebied waar de 
onderneming haar produkten afzet of haar diensten verricht. Beslissend is immers 
de mate van bekendheid die de handelsnaam (in Nederland) geniet (HR 2 juni 1978, 
ΒΙΕ 1980 p. 247, Kooy; Hof Den Haag 16 nov. 1983, ΒΙΕ 1985 p. 373, NJ1984 nr. 602, 
Stars/Superstar). Bescherming kan voorts toekomen aan handelsnamen van buiten­
landse ondernemingen, die slechts door de roep van hun produkten of door adver­
teren in buitenlandse, maar in Nederland verkrijgbare, tijdschriften bekend zijn. Ik 
meen dat voor dienstmerken (zeker als zij weinig afwijkend zijn van of gelijk zijn 
aan de handelsnaam van de dienstverlenende onderneming) hetzelfde mag opgaan. 
Daarbij ga ik ervan uit dat uitbreiding van het territoriale activiteitengebied van de 
onderneming (bijv. diensten worden niet slechts in Oost-Nederland, maar ook in de 
Randstad aangeboden) onder het merk waarop verkregen rechten bestaan en van 
dezelfde diensten waarvoor die merkrechten zijn verkregen, niet op hot art. 12A 
BMW-bezwaar mag stuiten. M.i. gaat dat namelijk niet zonder meer uit boven de 
verkregen rechten. Dit is naar mijn mening (indirect) bevestigd in BcnGH 7 nov. 1988 
(B/E 1989 p. 191, Hotel Alfa Louise):'(-) dat de uit het gebruik voortvloeiende rechten 
die zich slechts uitstrekten tot een gedeelte van het Bencluxgebied ook dienovereen­
komstig bestendigd zijn en het depot van een dienstmerk door een ander derhalve een 
hinderpaalkan vormen vooreen territoriaal ruimer gebruik van het niet gedeponeerde merk'; 
deze passage was overbodig geweest als een dergelijk ruimer gebruik al op het art. 
12A-bezwaar zou zijn gestuit (verg. ook infra onder C, bij het 'occuperen' van 'open 
terrein'). In zoverre is van 'bevriezing' m.i. geen sprake (anders: Hclbach c.s., a.w. par. 
1128: zij maken een onderscheid tussen een uitbreiding qua territoir, waarvoor een 
'40A-depot' toereikend is, en een uitbreiding tot waren en andere diensten, waarvoor 
een 'normaal' art. 3 BMW-dcpot moet worden verricht). 
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Een dergelijke (voorgenomen) uitbreiding kan echter tegengehouden worden door 
betere (al dan niet uitsluitende) merk- of handelsnaamrechten. Hierboven is uitgelegd 
wat in het schema is betiteld als 'beperking van gebruiksbevoegdheden' of 'inslui-
tingsgevaar'. Dit kan enerzijds inhouden de onmogelijkheid om activiteiten buiten 
het terrein van 'bekendheid' op te zetten (verg. casusposities 1 t/m 8a). Dit was in 
principe ook mogelijk vóór 1 jan. 1987; de houder van een niet te kwader trouw 
verricht warenmerkdepot kon worden geconfronteerd met de houder van een ouder 
recht op een (overeenstemmende) handelsnaam. 
C. '40A-depots' in conflict 
De houders van een verkregen recht kunnen behalve een depot in de zin van art. 
40A BMW, ook afzonderlijke depots verrichten voor andere merken en voor andere 
diensten(-klassen). Deze laatste depots krijgen dan een inschrijvingsdatum die 
natuurlijk ligt ná 1 jan. 1987. Laatstbedoelde depots en de daaraan verbonden 
rechten staan bij het hiernavolgende verhaal even langs de zijlijn. 
Centraal staat aan de hand van welke rechtsregels het conflict tussen twee '40A-de-
posanten' beoordeeld dient te worden. Op dit punt hebben de regels van het 
pre-protocollaire dienstmerkenrecht voorrang, in ieder geval voorzover het de 
verkregen rechten-posities betreft, dat wil zeggen datgene wat binnen de reikwijdte 
van deze verkregen rechten valt, zowel functioneel (qua dienstensoort) als territori-
aal, bescherming van de Aw of (indirect) de BMW niet uitgezonderd. Dát conflict 
kan niet op basis van de rangorde-regeling (zie art. 3 lid 2 BMW) beslist worden, 
aldus de MvT bij het Dienstmerkcnprotocol (BÍE 1984 p. 275, linkerkolom); dit 
standpunt is bevestigd door BenGH 7 nov. 1988, ШЕ1989 p. 191, N} 1990,300, Hotel 
Alfa Louise. Indien echter één of geen van beiden rechten hebben verkregen (in de 
zin van art. 40A BMW), wordt het geschil wél op basis van het BMW 1987-regime 
beslist (verg. casusposities 7,9 t/m 12 en 21). 
Nu is het ook mogelijk dat de partijen in het geschil niet strijden over handelingen 
in die gebieden waar beiden rechten hebben verkregen. Het is immers niet uitgeslo-
ten dat beide dienstverleners werkzaam zijn en/of bekendheid genieten in een 
relatief beperkte omtrek, zoals bij begrafenisondernemingen, kapsalons, restaurants, 
taxi-bedrijven of duikersdiensten het geval kan zijn. Voor beide houders van verkre-
gen rechten kan dus in de Benelux nog een gebied 'openstaan', waar zij geen 
verkregen rechten hebben (maar waar natuurlijk derden eventueel wél aanspraken 
kunnen hebben). Het door het '40A-dcpot' verkregen uitsluitend merkrecht strekt 
zich in beginsel tot over het gehele Beneiux-territoir uit: voor het bij dit aspect van 
het conflict tussen twee '40A-depots' toepasselijk te achten rechtsregime bestaat de 
keuze uit een aantal varianten. 
(I) Beide '40A-deposanten' zouden elkaar, op basis van het merkrecht, gebruik van 
het teken (waarop rechten zijn verkregen) in dat gebied kunnen ontzeggen. 
(II) Geen van beide deposanten kan elkaar het recht om dat teken te gebruiken in 
dat gebied ontzeggen. 
(III) Rechthebbende is degene die absoluut gezien het oudste recht op dat teken 
heeft, naar analogie van wat art. 32,4e alinea BMW voor het warenmerkenover-
gangsregime voorschreef. 
(IV) Ook in dat gebied bepaalt de 'pre-protocollaire' situatie hun onderlinge ver-
houding, dat wil zeggen wie als eerste zijn teken ook in dat 'open' gebied gaat 
gebruiken, bouwt daar, onder vergelijkbare omstandigheden en voorwaarden 
als vóór 1 jan. 1987 het geval was, rechten op; de beide '40A-depots' heffen 
elkaar als het ware op. 
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Oplossing (I) heeft als nadeel dat zij erg onpraktisch is en aanleiding geeft tot 
chicanes. Bovendien zou de verrichting van een '40 Α-depot' in dat geval zinloos zijn 
geweest. Oplossing (II) zou tot verwarring en misleiding van het publiek kunnen 
leiden en beide rechthebbenden schade kunnen berokkenen. Voor oplossing (III) zou 
wat zijn te zeggen gewoest, ware het niet dat de wetgever in het Dienstmerkenpro-
tocol niet zo'n bepaling als art. 32 BMW heeft opgenomen. Oplossing (IV) ten slotte 
is het meest redelijk, en in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever. 
Ondanks het nadeel verbonden aan gebruik van het teken in zo'n 'open' gebied door 
een (naar later zou blijken) deposant te kwader trouw in de zin van art. 41,2e alinea 
BMW (geen eigen verkregen rechten, wel weet van andermans betere rechten op het 
teken dat hij gaat gebruiken in dat 'open' gebied) of een '40A-dcposant' zonder 
verkregen rechten maar wel te goeder trouw, voel ik het meest voor deze laatste 
optie, die in feite rechtstreeks op art. 40B BMW valt te baseren. 
D. Bescherming via de BMW of via 'verkregen rechten' 
Ondanks de (ruime) bescherming die een dienstmerkhoudcr (die vóór 1 jan. 1987 
reeds rechten op een dienstmmerk heeft verkregen) door middel van een art. 3 
BMW-depot aan de BMW kan ontlenen, staat dit depot niet in de weg aan een beroep 
op die verkregen rechten, ofwel als verweer, ofwel als grondslag voor een vordering. 
Hierbij vallen de volgende situaties te onderscheiden. 
Indien er sprake is van een conflict met de houder van een later gedeponeerd merk 
(waarop ook geen verkregen rechten rusten), de houder van een door gebruik Ыег 
ontstaan recht op een handelsnaam, of degene die ná 1 jan. 1987 een dienstmerk is 
gaan gebruiken, zal de houder van het 'eerdere' depot in de regel uiteraard op basis 
van de BMW 1987 ageren (zie Pres. Rb. Den Haag 25 nov. 1987, B/E 1988 p. 60, 
Mas/Promas; zie casusposities 7a en 7b). Uiteraard, omdat de beschermingsomvang 
van een 'BMW-merk' ruimer is. Illustratief is het vonnis van Pres. Rb. Breda 31 maart 
1988 (BJE 1988 p. 156, Ukon/Conuk). De President verwijst naar het eerst-gebruik 
van het dienstmerk door ciseres en wijst vervolgens de vorderingen gebaseerd op 
merkinbreuk toe op grond van art. 13 A-l-2 BMW (en art. 5a Hnw). Gebruik van het 
teken door gedaagde (vanaf 1 jan. 1988) ging weliswaar vooraf aan het (art. 3 BMW-) 
depot van eiseres (d.d. 28 jan. 1988), maar er was tevens sprake van een nóg eerder 
dienstmerkgebrui'fc door eiseres ('reeds lang voor de invoering van de art. 39 e.v.'), 
zodat een eventueel beroep door gedaagde op een 'geldige reden' niet kon opgaan. 
Waarom de President echter in casu gebruik van het teken 'Ukon' door eiseres als 
dienstmerkgebruik beschouwt, en het kennelijk identieke gebruik door gedaagde 
van het teken 'Conuk' 'slechts' als handclsnaamgcbruik, is niet duidelijk. 
Indien sprake is van een conflict met de houder van een art. 3 BMW-depot dat eerder 
is gedeponeerd of voor een merk waarop eveneens rechten zijn verkregen, dan wel 
met de houder van een vóór de datum van depot ontstaan recht op een handelsnaam, 
kan tevens een beroep op de verkregen rechten nodig zijn (onder meer in de vorm 
van een beroep op art. 4 sub 6 jo. art. 41, 2e alinea jo. art. 14B lid 2 BMW). Het is 
natuurlijk mogelijk dat de wederpartij nog betere (verkregen) rechten heeft. Hier 
speelt bovendien het in par. 5.4.3 gesignaleerde verschil tussen een '40A-depot' en 
een 'normaal' dienstmerkdepot, in die zin dat waar een '40A-dcpot' niet te kwader 
trouw verricht behoeft te zijn in bepaalde gevallen, een normaal art. 3 BMW-dcpot 
dat wèl kan zijn. 
E. Art. Ì3A-1-2 BMW en gebruik voor soortgelijke diensten en waren 
Zoals in par. 2.7 (het conflict merk/handelsnaam) reeds bleek, word t onder het BMW 
1971-rcgimc algemeen aangenomen dat gebruik van dienstmerken en handelsna-
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men waartegen de houder van con identiek of daarmee overeenstemmend waren-
merk bezwaar heeft niet onder het inbrcukcriterium van ar. 13A-1-1 BMW, maar 
onder dat van art. 13A-1-2 BMW thuishoort. Naast het bezwaar dat een dienstmerk 
noch een handelsnaam voor 'waren' worden gebruikt (maar voor diensten resp. een 
onderneming), laat dat laatste criterium bovendien ruimte voor een beroep door de 
dienstmerk- of handelsnaamgebruiker op het ontbreken van elke kans op schade 
voor de merkhouder en bovenal een beroep op een 'geldige reden' (met name het 
bestaan van een ouder recht op dat dienstmerk of die handelsnaam). Houders van 
verkregen rechten, ongeacht of zij een '40A-depot' hebben verricht, mogen een 
beroep op art. 13A-1-2 BMW als verweer ook tot hun verkregen rechten rekenen (MvT 
bij het Dienstmerkenprotocol, ВШ1984 p. 275, rechterkolom). Dit geldt zowel bij de 
actie van een merkhouder die, vóór of na 1 jan. 1987, een depot heeft verricht van 
een identiek of overeenstemmend teken voor aan de diensten waarvoor rechten zijn 
verkregen soortgelijke waren, als bij de actie van de houder van een ná 1 jan. 1987 
verricht depot voor diensten, soortgelijk aan die waarvoor rechten zijn verkregen. 
Rechthebbenden op handebnamen behouden in beginsel sowieso, dus ongeacht het 
Dienstmerkenprotocol, aanspraken om in geval van een actie van een merkhouder, 
een beroep op een 'geldige reden' of het ontbreken van schade in de zin van art. 
13A-1-2 BMW te doen. In de praktijk zal het conflict merk/handelsnaam door de 
invoering van het Dienstmerkenprotocol echter wél nieuwe dimensies krijgen, zie 
daarvoor par. 7.2 en 7.7. 
F. Acties van de handelsnaamgebruiker 
Het systeem van rechtsbescherming die de rechthebbende op een handelsnaam aan 
de wet en rechtspraak kan ontlenen in geval van inbreuk op zijn rechten door gebruik 
van een overeenstemmend merk (verg. par. 2.7.7) of door gebruik van een overeen-
stemmende handelsnaam (verg. par. 2.4) ondergaat door het in werking treden van 
het Dienstmerkenprotocol, althans theoretisch bezien, geen verandering. Een han-
delsnaam wordt, blijkens art. 1 Hnw, gebruikt ter onderscheiding van een onderne-
ming en niet ter onderscheiding van de waren of diensten van een onderneming. 
Om bescherming van handelsnaamrechten in te roepen, is dus met name een depot 
ex art. 12A (en mede in het licht van art. 12B BMW jo. art. 8 VvP) niet verplicht. Dat 
het verschil tussen gebruik van een teken als handelsnaam en als merk (met name 
een dienstmerk) in de praktijk gering kan zijn en mitsdien gevolgen kan hebben voor 
het rechtsregime met betrekking tot het conflict merk/handelsnaam, blijkt uit par. 
7.2. 
G. Het depotoereisle ex artikel 12/1 BMW 
Wie bescherming wil inroepen voor een als merk gebruikt teken, zal dat teken 
moeten deponeren. Dit geldt zowel voor dienstmerken, waarop vóór 1 jan. 1987 geen 
rechten door dienstmerkgebruik zijn verkregen, als voor warenmerken. Voor be-
scherming van tekens, waarop door gebruik als dienstmerk, reeds vóór 1 jan. 1987 
wèl rechten zijn verkregen, bestaat die dcpotplicht niet. In de woorden van de 
wetgever (MvT bij het Dienstmerkenprotocol, ΒΙΕ 1984 p. 274, rechterkolom) zou 
het juist ongewenst zijn in de op 1 jan. 1987 bestaande situatie in te grijpen: rechtheb­
benden op dienstmerken konden immers op andere dan mcrkcnrcchtelijke regels 
een beroep doen. Deze bescherming kunnen dergelijke rechthebbenden blijvend (dus 
mits aan de voorwaarden voor bescherming op grond van die regels blijft worden 
voldaan) inroepen. 
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6.5 De eerste ervaringen met het dienstmerken-overgangsrecht 
Hoewel er nog maar enkele jaren zijn verstreken sinds het inwerkingtreden van 
het Dienstmerkenprotocol, en een oordcel alleen op die grond al 'voorlopig' 
moet heten, zijn de eerste ervaringen met het dienstmerken-overgangsrecht 
bevredigend te noemen. Naar mijn mening is eigenlijk, voorzover daarvoor de 
gepubliceerde of mij anderszins bekende jurisprudentie in ogenschouw wordt 
genomen, nergens een echte rechterlijke 'uitglijder' te signaleren. Hierbij moet 
wellicht worden aangetekend dat de meest 'riskante' kwesties kennelijk (nog) 
niet in volle omvang aan de orde zijn gekomen. 
Dat neemt niet weg dat met name bij het arrest van het Hof Den Haag 23 juni 1988 
(Uitmarkt: de kwestie van de uitvoerbaar bij voorraadvcrklaring, die in het licht van 
het NDW als achterhaald mag worden beschouwd) enige betrekkelijk onschuldige 
vraagtekens mogen worden gezet en het arrest van het BcnGH 7 nov. 1988 (Alfa 
Louise) althans uit wetenschappelijk oogpunt grotendeels 'overbodig' was. 
Het ligt echter voor de hand dat naarmate de tijd verstrijkt, het steeds moeilijker zal 
zijn te achterhalen (c.q. voor degene op wie de last rust dit aannemelijk te maken) 
hoe ver aanspraken op een dienstmerk per 1 jan. 1987 reikten. 
Grotere 'pijnpunten' zullen eerder te vinden zijn bij de uitwerking van het in 
art. 39 BMW neergelegde beginsel dat de BMW 'van overeenkomstige toepas-
sing' is verklaard op dienstmerken. Daarover meer in het volgende hoofdstuk. 
7. WAT DOET DE BENELUX MERKENWET MET 
DIENSTMERKEN? 
7.1 Inleiding 
Niettegenstaande de algemene 'van-overeenkomstige-toepassing-verkla-
ring' van art. 39 BMW mag er niet van worden uitgegaan dat de BMW in 
identieke zin op waren- zowel als op dienstmerken van toepassing is, in die 
zin dat art. 39 BMW slechts zou betekenen dat voor waren mede 'diensten' 
gelezen moet worden (in gelijke zin: Helbach c.s., a.w. par. 781; Verkade, RM 
Themis 1991 p. 40; Boekman, ΒΙΕ 1987 p. 183); dat mag zelfs na bijna vijf jaar 
betrekkelijk probleemloze ervaring met het nieuwe dienstmerkenrecht wor­
den gesteld. 
Zoals in het vorige hoofdstuk bleek, is het bijzondere overgangsregime van de art. 
4 0 - 4 3 BMW zonder meer ingewikkeld te noemen. Het 'doordenken' van de 
consequenties van art. 39 BMW is weer van een wat andere orde. De toepasselijkheid 
van het BMW-regime op dienstmerken, met bijzondere aandacht voor de verhou­
ding tot het handclsnamenrccht, vergt een voortdurende terugkoppeling naar het 
merkenrecht zoals dat na 1971 onder de BMW is gegroeid. Over het algemeen zal 
het onder het BMW 1971-regime ontwikkelde regime zonder mankeren op de 
toonhoogte van de dienstmerken kunnen worden ingesteld. De meeste van de 
consequenties van de eenvoudige 'van-ovcrccnkomstige-tocpassing-verklaring' 
(art. 39 BWM) behoeven niet als een probleem gekenschetst te worden: de rechterlijke 
praktijk zal er uiteindelijk wel mee uit de voeten kunnen. Voor enkele andere punten 
dient men echter een 'voorbehoud' te maken, in die zin dat het heel wel mogelijk is 
dat deze in de praktijk tot problemen worden, die tot echte reditsvragen kunnen 
leiden. Dit hoofdstuk is met name bedoeld nader te onderzoeken welke punten dat 
(kunnen) zijn. En voorzover nodig, welke benadering voor een eventuele oplossing 
moet worden voorgestaan. 
7.2 Gebruik van een teken als dienstmerk of als handelsnaam 
Art. 12A BMW stelt de (processueel belangrijke) cis dat, indien de gebruiker 
van een onderscheidingsteken voor waren of diensten voor dat teken bescher­
ming in rechte wil inroepen (op basis van de BMW of op basis van het gemene 
recht), een depot noodzakelijk is (zie par. 3.3.2). Deze ontvankclijkhcidsvoorwaar-
de kan een (juridisch) knelpunt zijn, omdat in de praktijk het verschil tussen 
de handelsnaam van een onderneming en een door de onderneming gebruikt 
íiiensímerk qua gebruiksvormen kleiner is dat tussen handelsnaam en dito 
zrarewmerk het geval pleegt te zijn. 
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Deze algemene stelling (gegrond op de ervaringen in het buitenland, waar men al 
langer te maken heeft met het afgrenzingsproblecm tussen wettelijk beschermde 
handelsnamen en dienstmerken, verg. Schreiner, Die Dtenstleistungsmarke p. 300 e.V.; 
zie ook Boekman, ΒΙΕ 1985 p. 161) komt voort uit het feit dat een (met een merk 
getooide) waar, veel meer dan een 'individuele' dienst, een 'eigen leven' pleegt te 
leiden. Bij tal van warenmerken is de naam van de producent voor het publiek zelfs 
onbekend. Dienstverlening is (in ieder geval in theorie) veel meer aan de bron van 
de dienstverrichting vastgebakken, en daarmee dus aan de onderneming. Tussen 
produktie en consumptie van de dienst zit doorgaans geen (functioneel) tijdsver­
schil, vervoer is dan praktisch niet voorstelbaar, evenmin als uitstalling, voorraad-
vorming en handel. Door het dienstmerk wordt niet de bepaalde, individuele dienst 
onderscheiden, maar veeleer de bereidheid van de dienstverlener om een bepaalde 
dienst op een bepaald tijdstip of op een bepaalde wijze te verrichten. Ook blijken de 
wijzen van voeren van de handelsnaam (verg. par. 2.2.4) en de wijzen van gebruik 
van het dienstmerk (verg. par. 7.6) in hoge mate overeen te stemmen. Ten slotte lenen 
diensten zich, door middel van markering, minder goed voor diversificatie en daar­
mee voor een gedifferentieerde 'merkenpolitick': het gemiddelde aantal dienstmer­
ken per onderneming zal naar verwachting lager liggen dan het gemiddelde aantal 
warenmerken per onderneming (Schreiner, a.w. p. 73). Aangezien aanvaard is dat 
ondernemingen ook wel meer dan een handelsnaam kunnen voeren, volgt uit dit 
alles dat de rechter in verband met art. 12 A BMW voor het vaak onoplosbare probleem 
kan komen te staan om uit te maken wanneer er sprake is van gebruik als handels­
naam. Volstrekt onoplosbaar is het probleem niet: verg. Pres. Rb. Breda 8 sept. 1989, 
1ER 1989 p. 112, Intelimail (in hoger beroep bekrachtigd door Hof Den Bosch 19 febr. 
1990, ΒΙΕ 1991 p. 48, NJ 1990 nr. 599), waaruit blijkt dat gebruik van het teken als 
briefhoofd, of in een 'vcrrechtspcrsoonlijktc' sfeer ('X wenst U een goede nachtrust', 
'X zorgt voor alles') in de richting van handelsnaamgebruik zal wijzen. Veel zal 
afhangen van wat aan stukken op tafel komt; van advocaten zal veel processuele 
behoedzaamheid gevergd worden. Men zal alle feiten en omstandigheden in ogen­
schouw moeten nemen, met name de wijze waarop het teken gepresenteerd wordt. 
Spreekt het teken het publiek aan als wordt het aangesproken door een '(rechts)per-
soon, of betreft een naar de aard van het produkt onpersoonlijke en abstracte (op een 
specifieke dienst gerichte) presentatie. Van belang kan ook zijn (de wijze van) het 
gebruik van het teken op de hulpwarcn die de onderneming bij het verrichten van 
de dienst(en) aanwendt (infra par. 7.6). Minder belang zou ik willen hechten aan een 
inschrijving van het teken als handelsnaam in het handelsregister; een dergelijke 
inschrijving is nu eenmaal geen ontstaansverciste voor het recht op een handels­
naam. 
Niet alleen in verband met art. 12A BMW speelt het onderscheid dienstmerk/han-
delsnaam. In de volgende paragrafen wordt onder meer ingegaan op de vraag 
wanneer sprake is van 'normaal gebruik' van het (dicnst)merk in de zin van art. 5 
sub 3 BMW en of gebruik van een (identieke) handelsnaam daaraan kan bijdragen. 
Ook bij de vraag naar de reikwijdte van het merkrecht en daarmee naar de vraag 
wanneer een teken wordt 'gebruikt voor diensten' (art. 13A-1-1 BMW) of ter onder­
scheiding van een onderneming, speelt dit onderscheid een rol. Ook daar zal blijken 
dat door de vergaande gelijkenis die tussen dienstmerken en handelsnamen kan 
bestaan, een dergelijk onderscheid vaak moeilijk is te maken. 
Men dient er overigens wel op bedacht te zijn dat het begrip 'teken' in art. 1 BMW 
veel ruimer is dan de tekens die een handelsnaam kunnen zijn. Logo's, vignetten 
etc. kunnen best dienen als onderncmings- of concernaanduiding; daarmee passen 
ze nog niet in het wettelijke begrip handelsnaam. 
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Boekman heeft het bovengeschetste probleem trachten te rubriceren (ΒΙΕ 1985 p. 
161). Met een voorbeeld verlevendigd kan men het zich als volgt voorstellen. Een 
jonge, freelance scenarioschrijver (X) is (veronderstellenderwijs niet vóór 1 jan. 1987) 
voor eigen rekening en 'op eigen naam' begonnen met zijn activiteiten onder de 
aanduiding 'Script-work', die hij in het handelsregister laat inschrijven. Hij wordt 
vervolgens geconfronteerd met andermans (Y) gebruik van een teken dat plaats-
vindt voor soortgelijke activiteiten, ten overstaan van hetzelfde 'Gooise' en Amster-
damse publiek tot wie X zich richt en verregaand overeenstemmend met het teken 
waarmee X zijn (dienstverlenende) werkzaamheden aanduidt. Aangezien een be-
vredigend vergelijk met Y niet mogelijk blijkt, wendt X zich tot de rechter (in kort 
geding of de kantonrechter) voor wie hij een beroep doet op naar zijn inzicht betere 
handelsnaamrechten. Wat nu indien Y zich verweert met de stelling dat X zijn teken 
niet als handelsnaam maar als dienstmerk gebruikt, waarvoor X (misschien zelfs in 
tegenstelling tot Y) echter geen depot heeft verricht? 
Anderzijds is er de na 1 jan. 1987 in de buurt van Schiphol gestarte onderneming 
(men verricht bemiddelings- en handelsactiviteiten in verband met luchtvervoer), 
die, op de hoogte van de mogelijkheid om op grond van de BMW een ruime 
beschermingsomvang te verkrijgen, haar (enige) dienstmerk 'Air Consultants' de-
poneert, dat merk vervolgens op en in haar kantoor en opslagruimte aanbrengt, en 
vermeldt op briefpapier, facturen en in advertenties. Air Consultants wordt vervol-
gens geconfronteerd met concurrent 'Consulair', die in rechte onder andere een 
beroep doet op verval van het merkrecht door niet-normaal gebruik van het merk. 
Air Consultants wordt namelijk verweten na het depot het teken niet als dienstmerk, 
maar als handelsnaam te hebben gebruikt. Een andere bedreiging voor het depot 
zou zijn dat 'Air Consultants' weinig of zelfs geen onderscheidend vermogen bezit 
om als merk te kunnen dienen, terwijl deze 'onderscheidend vermogen-eis' voor 
handelsnamen minder streng pleegt te zijn. 
Niet zelden is de handelsnaam (of een bestanddeel daarvan) van een onderne-
ming tevens merk voor de waren of diensten die deze onderneming voort-
brengt, dan wel verricht. Philips, Heineken, Van Nelle, KLM en Randstad: 
tekens die zowel merk- als handclsnaamfuncties uitoefenen en waarvan het 
onderscheid voor het publiek zelfs niet veel betekenis behoeft te hebben. Deze 
situatie geeft de gerechtigde tot zo'n teken, afhankelijk van de omstandighe-
den, naar mijn mening de mogelijkheid in rechte voor 'beide ankers' te gaan 
liggen. 
Art. 12A BMW stelt de depot-cis, zoals Verkadc terecht opmerkt (Een Goede Procesorde 
p. 305), niet voor tekens die con merk zouden kunnen zijn en evenmin waar het gaat 
om tekens die door de gedaagde (in het geding) als zodanig gebruikt worden. Beslis-
send zal dan zijn waar de merk- en/of handclsnaamgcrcchtigde zich op beroept. 
Indien de eiser (in conventie of in reconventie) zich beroept op merkrecht, op merkge-
bruik of op gebruiksvormen die door de rechter als merkgebruik worden aangemerkt, dan 
heeft hij geen aanspraak op 'zuivere' handelsnaambcschcrming en zal aan de 
depot-eis voldaan moeten worden. 
Waarschijnlijk bestaat bij veel kleine en ambachtelijke dienstverleners, ook na invoe-
ring van het Dienstmcrkcnprotocol, geen behoefte aan de ruime en nict-kostcloze 
bescherming van de BMW. Toegespitst op het onderscheid dienstmerkcn/handels-
namen, en voorzover er sprake is van gebruiksvormen van een teken die zowel 
merk- als handclsnaamgebruik kunnen inhouden, zijn m.i. beslissend de bewoordin-
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gen waann de eiser zijn vorderingen (die uiteraard samenhangen met het recht 
waarop hij zich beroept) inkleedt alsmede de juridische en feitelijke gebruiksargu-
menten waarop hij zich beroept, de (misschien) 'strengere' tekst van art. 12A BMW 
('.. een teken, dat als merk beschouwd wordt...') ten spijt. Krachtens art. 8 VvP 
behoort een handelsnaam immers zonder verplichting van depot of inschrijving 
bescherming te kunnen genieten. En overigens mag, met Boekman (ΒΙΕ 1987 p. 186), 
geenszins worden aangenomen dat de wetgever met het Dienstmerkenprotocol 
heeft bedoeld de handelsnaam geheel in het dienstmerk te doen opgaan. 
Mijn wat 'soepeler' opstelling kan meebrengen dat een andere rechter, dan die op 
grond van de BMW-regels zou zijn aangewezen, (absoluut of relatief) competent is 
en met name dat de vordering op andere gronden toe- of afgewezen wordt. De eiser 
die meent sterk te staan, zal echter niet schromen toch of alsnog een depot te 
verrichten (verg. art. 12A, laatste alinea BMW) en een vordering primair op merken-
rechtelijke basis en subsidiair op handclsnamcnrcchtelijke basis in te richten. 
7.3 Het onderscheidend vermogen van een dienstmerk 
Art. 1 jo. art. 39 BMW geven aan waartoe een teken minimaal moet dienen wil 
het als (individueel) merk in de zin van de BMW kunnen fungeren: het moet 
de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Ook geeft 
art. 1 BMW aan welke tekens een dergelijke onderscheidende functie kunnen 
vervullen, zonder pretentie van een limitatieve lijst. 
Depots van tekens die niet kunnen dienen ter onderscheiding van waren of diensten, 
staan bloot aan het gevaar van nietigverklaring, voor de rechter in te roepen door 
iedere belanghebbende (inclusief het Openbaar Ministerie), verg. art. 1 jo. 39 jo. 14A 
lid la BMW. De eis van het onderscheidend vermogen strekt ertoe, mede in het 
belang van concurrenten aan wie niet de vrijheid mag worden ontnomen bepaalde 
aanduidingen ook voor hun waren of diensten te gebruiken, dat de identiteit van de 
waren of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd, als afkomstig van of verricht 
door een bepaalde onderneming genoegzaam wordt gedemonstreerd (BenGH 19 
jan. 1981, ΒΙΕ 1981 p. 145, Ν] 1981 nr. 194, Kinder). Een als marenmerk gebruikt teken 
heeft voldoende onderscheidend vermogen indien het (eventueel na 'inburgering', 
zie hieronder) op zodanige wijze de herkomst van de waar demonstreert, dat het de 
wezenlijke functies van een individucel merk vermag te vervullen (BenGH 9 febr. 
1977, ΒΙΕ 1977 p. 195, NJ1978 nr. 415, Centrafarm/Beecham, zie ook supra par. 3.2). 
Voor dienstmerken geldt hetzelfde, zij het dat de 'herkomst', die een zekere afstand 
tussen produktie van de prestatie en afzet daarvan veronderstelt, m.i. (met al mijn 
voorbehouden, zoals geformuleerd in par. 3.2) gelezen moet worden als 'bron', en 
wel als 'bron van de dienstvernchting'. De verklaring hiervoor is dat tussen afzet en 
consumptie van een dienst veelal geen (functioneel) tijdsverschil zit De kredietver­
lening, het goederentransport en evenmin de medische diagnose lenen zich voor 
voorraadvorming, nog minder is dat het geval bij de kapper of de manicure. 
In hoge mate is bovendien beslissend is of het publiek het teken als een merk (of 
anderszins) onderkent en opvat (verg. onder andere BenGH 23 dec. 1985, ΒΙΕ 1986 
ρ 208, Ν/1986 nr 285, Drie strcpen-motieO In de wet kan de rechter ook een aantal 
(normatieve) grenzen aantreffen aan de hand waarvan de toets naar het onderschei­
dend vermogen mede dient plaats te hebben, zie daarvoor de criteria in art. 1 lid 2 
BMW (met betrekking tot bepaalde vormen van waren of verpakkingen) en art. 14A 
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lid la BMW (waarin onder meer verwezen wordt naar criteria genoemd in art. 6 
quinquies В sub 2 VvP). 
Vooropgesteld moet worden dat voor de beoordeling van het onderscheidend 
vermogen van een dienstmerk dezelfde maatstaven gehanteerd moeten worden 
(en ook blijken te worden) als voor warenmerken (verg. Helbach c.s., a.w., par. 
799; Hof Amsterdam 21 jan. 1988, ΒΙΕ 1990 p. 68, Bedrijven Kontakt Dagen; 
Pres. Rb. Utrecht 21 april 1988,1ER 1988 p. 74, Homeopatheek; Hof Den Haag 
22 sept. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 179, DHL-logo; Pres. Rb. Haarlem 13 jan. 1989, ΒΙΕ 
1989 p. 148, Relatielijn; Hof Amsterdam 9 maart 1989, ΒΙΕ 1990 p. 10, Art 
Promotion). 
In het algemeen geldt dat voor de bepaling van onderscheidend vermogen niet 
per produktsoort en vooral ook niet per merksoort (waren- of dienstmerk; 
individueel of collectief merk) gedifferentieerd mag worden. Door enkele 
bijzondere omstandigheden zal de praktijk naar mijn verwachting echter leren 
dat tekens, dienend ter onderscheiding van diensten, vaker 'problemen' met 
de eis van het onderscheidend vermogen kunnen ondervinden. 
In tegenstelling tot een dienst is een waar altijd iets stoffelijks, iets om vast te pakken, 
om uit te stallen, om in con winkelschap te leggen. Een waar leent zich er dan ook 
meestal toe (niet altijd, bijv. bij benzine) om het teken dat de waar individualiseert, 
met zich mee te dragen, eventueel ook via de vorm van de waar of de verpakking. 
Het warenmerk kan bijna altijd in een visueel en direct verband met het te onder­
scheiden object worden gebracht (hoewel dat voor het bepalen van het onderschei­
dend vermogen, en in het algemeen voor het zijn van 'merk', niet decisief is). Het 
warenmerk leent zich als het ware tot een 'concrete' onderscheiding. 
Een dienst is een veel minder definieerbaar begrip. Noch in de BMW, noch elders in 
de wet vindt men een definitie van een dienst (niet in art. 1637 BW, de overeenkomst 
tot het verrichten van enkele diensten, en evenmin in de Wet Beperking Cadcaustel-
sel, waar het onderscheid waar/dienst niettemin van groot belang is, zie Pres. Rb. 
Utrecht 21 aug. 1986, KG 1986 nr. 449, Dixan). Een economiscfc-wotenschappolijke 
definitie is hier, voorzover deze al bestaat, niet zozeer vereist, nu het belang van zo'n 
omschrijving ter afbakening van het begrip 'waar', juist door invoering van het 
Dienstmerkenprotocol grotendeels is weggevallen. In twijfelgevallen (reclamebu­
reaus, bepaalde horeca-bcdrijven, bij fabricage en daarop volgend onderhoud) zal 
de merkhouder zowel een waren- als een dienstmerkdepot kunnen verrichten. De 
vraag óf de door hen verrichte diensten een economisch zelfstandige rol in het 
mcdedingingsverkeer spelen, valt dan samen met de vraag naar het 'normaal 
gebruik' (art. 5 sub 3 BMW). 
Een dienst is iets onstoffelijks. Het resultaat mag dan wel tastbaar, althans 'merkbaar' 
in de ruimste zin des woords zijn; de dienstverrichting leent zich niet tot uitstallen, 
verpakken, circuleren in het economisch verkeer. De band die tussen merk en dienst 
wordt gelegd, is dan ook meer 'indirect' van aard, een dienstmerk dient meer voor 
'abstracte' onderscheiding. Dit geldt des te sterker, waar juist een individuele dienst-
verrichting zich bezwaarlijk voor individualisering leent. De aanwending van een 
dienstmerk vindt dan ook voornamelijk plaats in mcdiarcclame, op schriftelijke 
stukken die van de dienstverlenende onderneming uitgaan, op het bedrijfsgebouw, 
op bedrijfshulpmiddelen. Vanwege de minder concrete band tussen merk en dienst 
zal het dienstmerk wellicht vaker dan bij waren het geval is, een 'beschrijvend' of 
'verwijzend' karakter hebben (zie ook Boekman, ΒΙΕ 1987 p. 184). Het dienstmerk 
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bevat dan al enige informatie over de dienst, over de dicnstvcrrichter of over de wijze 
waarop de dienst wordt verricht. Dergelijke informatie kan bij een uwenmerk al in 
het uiterlijk van de waar besloten liggen. Postbank, Sealink, Interview, Radio Hol-
land B.V. Büro voor Systeemontwikkeling, Multiware: voorbeelden van wellicht 
commercieel sterke, maar juridisch minder sterke dienstmerken. Hierbij passen wel 
een aantal kanttekeningen. 
Ten eerste kan niet 'hard' gemaakt worden dat dienstmerken absoluut gezien vaker 
in een beschrijvende of verwijzende vorm voorkomen. Ook bij waren kan men de 
voorkeur geven aan een teken dat bijvoorbeeld iets zegt over de samenstelling of de 
bestemming: men denke aan Appelsientje, Highlighter, Kleenex en WC-eend. Ten 
tweede kan de dienstverlener zijn merk (beter) onderscheidende elementen toevoegen, 
zoals afkortingen (NMB, PTT, NS of KLM) of gcslachts- en fantasienamen (Dirksen-
Opleidingen, Cooper & Lybrand Dijker Van Dien, Bridge (bureau voor actie-mana-
gemcnt)). Last but not least bestaat de mogelijkheid van zogenaamde inburgering. 
Een teken dat aanvankelijk, ook ten tijde van het depot, weinig onderscheidende 
kracht bezat of zelfs voldoende onderscheidend vermogen miste om als merk in de 
zin van de BMW te kunnen dienen kan dat vermogen in de loop der tijd verkrijgen 
of vermeerderen (BenCH 9 maart 1977, ΒΙΕ 1977 p. 203, Ν} 1978 nr. 416, AdG/Leef-
erink); BenGH 19 jan. 1981, Kinder, zie hierboven). Een intensieve reclamecampagne 
of het opzetten van nieuwe vestigingen elders in de Benelux zijn factoren die aan 
inburgering kunnen bijdragen. Hetzelfde gaat natuurlijk voor dienstmerken op, 
waarbij bedacht moet worden dat een deel van de nu als dienstmerk gedeponeerde 
tekens, voor 1 jan. 1987 reeds als zodanig werden gebruikt en dientengevolge, indien 
zij aanvankelijk onderscheidend vermogen misten, als merken zijn ingeburgerd. 
Overigens behoeven niet alleen woord- maar ook beeWmerkcn voldoende onder­
scheidingskracht. Mes en vork voor horecadienstcn; een paraplu voor verzekerin­
gen; de kleuren blauw en wit voor luchtvervoer zijn tekens die althans in aanleg 
weinig onderscheidend vermogen hebben. 
Omdat er praktisch gesproken geen grens bestaat tussen tekens die wél en tekens 
die niet voldoende onderscheidend vermogen in de zin van de BMW hebben, is in 
de rechtspraak (in navolging van de literatuur) uitgemaakt dat er naast 'sterke' ook 
'zwakke' merken kunnen bestaan. 'Zwakke' merken hebben nog wel (net) voldoen-
de onderscheidend vermogen in de zin van de BMW, maar zijn juridisch zwak in de 
zin dat 'overeenstemming' met cen ander teken minder snel wordt aangenomen 
(BenGH 5 okt. 1982, B/E 1984 p. 63, N/1984 nr. 71, Juicy Fruit; zie ooksupra par. 3.5.3). 
Dit wil zeggen dat cen grotere gelijkenis is vereist tussen de in het geschil zijnde 
tekens wil er sprake zijn van 'overeenstemming' in de zin van (met name) art. 13A 
BMW. Daarvan is het gevolg dat debcschermingsomvang die houders van 'zwakke' 
merken aan de BMW kunnen ontlenen, geringer is. Hierbij is ook van belang dat in 
de praktijk blijkt (of zal blijken) dat veel dienstmerken 'aanhaken' bij de door de 
dienstverlenende onderneming gevoerde handelsnaam. Feit is dat voor de handels-
naam eigenlijk geen en voor het inroepen van bescherming een heel soepele 'onder-
scheidend vermogen-eis' wordt gesteld (verg. par. 2.2.3). Het gevolg kan zijn dat van 
dergelijke handelsnamen afgeleide dienstmerken geen of weinig onderscheidend 
vermogen in de zin van de BMW hadden of hebben. Dan rijst echter ook de vraag of 
het gebruik als handelsnaam, waardoor het teken alsnog een grote bekendheid kan 
hebben verkregen, bij kan dragen tot inburgering van cen teken als dienstmerk. M.i. 
is dit heel goed mogelijk, daar de gebruiksvormen van een teken als handelsnaam 
en als dienstmerk in de praktijk vaak overeenkomen (zie ook par. 7.6). Dat is echter 
voor een dergelijke inburgering niet eens noodzakelijk; de toename van bekendheid 
(één van de factoren die aan inburgering kunnen bijdragen) van cen merknaam kan 
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bijv. ook veroorzaakt zijn door bijzondere sport- of acteerprestaties van een persoon 
met die naam, of associaties met andersoortige goederen. 
7.4 Vormen als dienstmerken 
Art. 39 BMW verklaart de BMW (op hoofdstuk III na) van overeenkomstige 
toepassing op dienstmerken. In een aantal gevallen is dat echter onmogelijk. 
Art. 1 BMW opent namelijk de mogelijkheid dat ook vormen van waren of 
verpakkingen als merk kunnen dienen, kortom, de speciale vorm van een fles, 
de aparte krul van een zoutje. 
Art. 1 lid 2 BMW vervolgt met een opsomming van gevallen waarin vormmerken 
géén merk kunnen zijn, onder andere omdat in andere wetten reeds in (in de tijd 
beperkte) 'monopolisering' van dergelijke vormen is voorzien. Naar de letter, zo 
menen Helbach c.s. (a.w. par. 812), is deze bepaling niet op dienstmerken van 
toepassing; wel echter de achterliggende gedachte. 
Het gaat bij vormmerken in deze zin (dus die bedoeld in art. 1 lid 2 BMW) m.i. slechts 
om waren-vormen die in het economisch verkeer als object van mededinging een 
zelfstandige rol spelen (tegelijkertijd merk en object van produktie of consumptie 
zijn; niet de zogenaamde /mZp-waren) maar waarvan de vorm niet als merk mag 
dienen: de ronde vorm van een bal, eierdozen, de veel-hoekige verpakkingsvorm 
voor kazen, eventueel de Burbcrry-ruit (zie par. 3.2). Voor andere gevallen van 
vormen gelden deze beperkingen echter niet (anders, geloof ik, Van Nispen, ΒΓΕ1987 
p. 284, en Helbach, a.w. par. 812), zodat in het algemeen opgaat dat er driedimen­
sionale dienstmerken kunnen bestaan. Sleutelhangers, displays, katoenen lipjes die 
door een stomerij of wasserij in kleren worden bevestigd, petjes en ballonnen kunnen 
zeer wel dienstmerk zijn, met name als een daarop voorkomende afbeelding ook in 
twee-dimensionele gedaante gebruikt wordt. Ook kunnen de voorwerpen waarop 
dergelijke dienstmerken worden aangebracht, of waarin dergelijke dienstmerken 
bestaan, dezelfde zijn als de 'hulpwarcn' waarvoor dienstmerken vóór 1 jan. 1987 
vaak werden gedeponeerd. Er zijn echter twee voorname eisen waaraan een drie-
dimensionaal dienstmerk moet voldoen wil het als merk kunnen fungeren (dit geldt 
overigens voor warenmerken in gelijke mate). Allereerst moet het publiek het teken 
als merk onderkennen en opvatten, en het teken niet slechts zien als versiering of als 
promotie. De vraag is of het publiek het merkkarakter van bijv. de bijzondere 
bouwstijl van een keten wegrestaurants, de witte Rolls Royces van een trouwonder-
neming of de specifieke vorm van het transportmiddel waarmee vervoersdiensten 
worden verricht, als zodanig onderkent en opvat. Maar toch: onmogelijk is het niet 
(los van de mogelijke bezwaren van respectievelijk de architect, de rechthebbende 
op het RR-merk, en de container-ontwerper). 
Voorts zal het merk onderscheidend Oermogen moeten hebben. Voor bescherming 
komen dus vermoedelijk niet in aanmerking: een schaar voor kappersdiensten, een 
bestek voor horecadienstcn, de envelop voor postbestelling. Ik sluit overigens niet 
uit dat bij het publiek de 'esthetische' fraaiheid of oorspronkelijkheid, of wellicht de 
'functionele' fraaiheid of oorspronkelijkheid van de vorm voorop staat; bij die 
gcdachtengang staan dan echter niet voorop de overwegingen van de wetgever die 
ten grondslag liggen aan art. 1 lid 2 BMW. Ik roep bovendien nog maar eens in 
herinnering de opvattingen van Spoor op dit punt: "Er is (-) weinig reden om aan te 
nemen dat er geen andere, thans nog onbekende merken bij zullen komen. De 
216 Wat doel de Benelux Merkenwet met dienstmerken? 
definitie van art. 1 BMW geeft daarvoor in elk geval alle ruimte: alle tekens die dienen 
om waren (en diensten) te onderscheiden worden in principe als merk beschouwd, 
..." (e.u>. p. 10). 
Met dit alles is nog niets gezegd over de reikwijdte (in het bijzonder ex art. 13A-1-2 
BMW) van het recht op het dienstmerk bestaande uit een plastic brilmontuurtje (voor 
een omroeporganisatie, gebruikt in een hoek van het beeldscherm: een gevaar voor 
de optiek-detailhandel?), een paar wandelschoentjes (voor een reisbureau, als uit-
hangbord: mogen schoenen nog wel worden opgelapt?) en een banaantje (voor 
koeriersdiensten, vastgemaakt aan poststukken: is bananenijs voortaan verboden?). 
Die kwestie dient in ieder geval niet principieel anders te worden beoordeeld dan 
voor het recht op een warenmerk geldt. 
7.5 Merk en geslachtsnaam 
Art. 2 BMW stelt duidelijk dat een geslachtsnaam als merk kan dienen. De 
houder van een dergelijk merk moet echter accepteren dat dragers van die 
naam hun naam ter identißcatie mogen blijven bezigen. Aangezien de grenzen 
tussen gebruik van een geslachtsnaam ter identificatie, gebruik (mede) als 
handelsnaam (die immers vaak de geslachtsnaam van de ondernemer bevat) 
en gebruik als dienstmerk moeilijk zijn te trekken, vormen de verwikkelingen 
waartoe toepassing van dit artikel kan leiden een illustratie van de reeds in par. 
7.2 aangestipte problematiek. 
Gebruik van een geslachtsnaam als teken ter identificatie en gebruik als handelsnaam is 
praktisch soms moeilijk te scheiden. In de praktijk blijkt bovendien dat veel handels-
namen een geslachtsnaam (veelal die van de huidige of de oorspronkelijke onderne-
mer) bevatten. De vaak vergaande gelijkenis tussen handelsnaam en een dienstmerk 
zal ook in dat geval naar twee kanten werken. Bij wijze van voorbeeld: enerzijds is er 
een '40A-deposant' die het teken 'Coiffure Hoksbergen', tot dan toe slechts in een 
middelgrote Twentse gemeente gebruikt, als dienstmerk deponeert. De houder van 
dat merk raakt op de hoogte van de naam 'Kapsalon Theo Hoksbergen' van een na 
1986 in een Zuid-Veluwse provinciestad gestart kappersbedrijf. Indien men aanneemt 
dat gebruik van de geslachtsnaam '(Theo) Hoksbergen' in casu niet slechts ter identi-
ficatie plaatsvindt (verg. Rb. Amsterdam 7 febr. 1979, ΒΙΕ 1982 p. 159, N/1980 nr. 81, 
Asscher), kan de dienstmerkhoudcr gebruik van dat teken doen verbieden. 
Stel nu, dat Theo Hoksbergen zich kan beroepen op een ouder (normaal) dienstmerk-
depot en op basis van zijn merkrecht tegen gebruik van het teken 'Coiffure Hoksber­
gen' ageert, dan kan hem anderzijds verweten worden dat hij zijn teken slechts als 
handelsnaam (of nog 'erger': enkel ter identificatie) gebruikt, met als gevolg dat door 
een beroep op de art. 5 sub 3 jo. 14C BMW zijn merkrecht vervalt. Tot welke uitkomst 
de rechtspraak ook komt, het lijkt onbevredigend dat een in de praktijk veel voor­
komend gebruik van kleine ondernemers, wier onderneming mede door gebruik 
van een 'identificerende' geslachtsnaam als het warc wordt vereenzelvigd met de 
man of vrouw 'aan het roer', en wordt opgeblazen tot de belangrijke rechtsvraag: 
dienstmerk, handelsnaam, of slechts cen vermelding wie eigenaar van de onderne­
ming is; Verkade heeft de vraag opgeworpen, mede in het licht van art. 10 EVRM, 
of er voor een geheel verbod tot het bezigen van de eigen naam in de handelsnaam 
(waardevolle informatie, immers) wel voldoende rechtvaardiging bestaat {Intellec­
tuele eigendom, medeginging en informatievrijheid, p. 42). 
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De keuze van een geslachtsnaam als merk mag niet in strijd met de regels van het 
gemene recht zijn. Het is natuurlijk denkbaar dat namen van bekende personen voor 
bepaalde waren en diensten een grote wervende kracht hebben: men denke aan 
'Gullit' of 'Cruyff' voor voetbalschoenen; 'Fagel' voor horeca-dienstcn; 'Toorenaar' 
voor bewakingsdiensten. Voorzover de respectievelijke personen hun geslachts­
naam al niet als merk hebben gedeponeerd, kan gebruik van dergelijke geslachtsna­
men als merk verboden worden in geval van onrechtmatig aanleunen (PRAR IVB nr. 
7; Verkade, a.w. pai. 44 e.V.). 
7.6 Normaal gebruik van het merk 
De BMW bied t een vergaande bescherming aan (rechthebbenden op) tekens ter 
onderscheiding van waren of diensten. Een dergelijke bescherming is alleen 
dan gerechtvaardigd indien van zo'n teken ook daadwerkelijk gebruik wordt 
gemaakt. De BMW stelt dan ook de eis van 'normaal gebruik' van het gedepo­
neerde teken in art. 5 sub 3 BMW. Niet-gebruik van het merk onder de 
omstandigheden genoemd in die artikelen kan leiden tot verval van het merk­
recht, verg. art. 14C BMW. Het eerder gememoreerde Ontwerp-Protocol zal 
hierin geen veranderingen brengen. 
De eis van 'enig normaal gebruik binnen het Bcncluxgcbied' geldt onverkort voor 
dienstmerken. Deze gcbruiksplicht verhindert (althans op termijn) het bestaan van 
depots voor merken die er (uitsluitend) op zijn gericht derden te bemoeilijken in hun 
(voorgenomen) daadwerkelijke gebruik of depot van een identiek of overeenstem­
mend merk (defensieve merken) of om gebruik daarvan reeds voor de toekomst te 
reserveren (bijv. met het oog op assortimentsverbreding: de zogenaamde voorraad-
merken). Dergelijke depots kunnen natuurlijk ook ten behoeve of ten detrimente van 
dienstverleners worden verricht. 
Helbach c.s. (a.w. par. 1038 e.v.) onderscheiden, mede in het licht van het zogenaamde 
Winston/Whiston-arrest (BGH 27 jan. 1981, BJE 1981 p. 151, NJ 1981 nr. 333), drie 
vereisten voor 'normaal gebruik' van шггешпегкеп in de zin van art. 5 sub 3 BMW. 
Het gebruik moet 'extem' zijn (dat wil zeggen 'buiten' de onderneming zijn door­
gedrongen), het moet 'concreet' zijn (dat wil zeggen betrekking hebben op bepaalde 
door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waren, die door dat 
gebruik van andermans waren kunnen worden onderscheiden) en het mag niet 
gericht zin enkel op instandhouding van het merkrecht, maar op de afzet van de 
onder dat merk in het verkeer gebrachte waren. Dit laatste wil weer niet zeggen dat 
bijv. vermindering van afzet (die zijn oorzaak kan hebben in een verslechterende 
economische situatie) moet leiden tot de veronderstelling dat er dan ook in vermin­
derde mate sprake is van 'gebruik' van het merk. 
Uit het Winston/Whiston-arrest blijkt dat voor de bepaling van wat 'normaal 
a/aremnerkgebruik' is, van groot belang zijn de omstandigheden van het geval 
en datgene wat in de betreffende sector van het economisch verkeer als gebrui­
kelijk (wat van branche tot branche kan verschillen) en economisch verantwoord 
(als het ware een bedrijfseconomische toets) geldt. Met behulp van de criteria 
van Helbach c.s. kan men voor 'normaal diensf merkgebruik' tot een min of meer 
analoge uitkomst komen. 
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Dat het gebruik buiten de onderneming moet plaatsvinden wil niet zeggen dat 
gebruik van het dienstmerk dat plaatsvindt in een onderneming (bijv. bij reparatie, 
af- of bewerking, in de vorm van aanwending op bedrijfshulpmiddclen als machi-
nes, gereedschap, displays of werkkleding) niet normaal kan zijn. Doorslaggevend 
is dat het gebruik 'doordringt' tot het publiek aan wie de diensten worden aangebo-
den (zie ook Helbach c.s., a.w. par. 1057). Bepaalde typen van dienstverlening plegen 
immers overwegend binnen een onderneming te worden verricht (in een bedrijfsge-
bouw, een kantoor, een salon en zelfs bij afnemers thuis!), alwaar het publiek 
eveneens met het merk geconfronteerd kan worden. 
Concreet gebruik van het dienstmerk zou moeten inhouden dat bepaalde, te indivi-
dualiseren en door de dienstverlener verrichte of te verrichten diensten worden 
onderscheiden. Eerder is verdedigd dat dienstmerken zich veelal beperken tot 
'abstracte' onderscheiding, vanwege het bijzondere, immateriële karakter van 
dienstverlening. Een dienstmerk functioneert noodzakelijkerwijs 'slechts' doordat 
het een denkbeeldige associatie wil wekken met en wijst op de bereidheid van een 
bepaalde dienstverrichter om de aangeboden dienst op een bepaald tijdstip of op een 
bepaalde wijze te verrichten (Schreiner, a.w. p. 63 e.V.; hiermee wil niet gezegd worden 
dat de andere functies die een merk kan uitoefenen niet even goed, en soms zelfs 
beter, door een diCTisimerk kunnen worden uitgeoefend). Veelvuldig ontbreekt een 
in het economisch verkeer als object van mededinging circulerende stoffelijke drager 
van het merk. Uitzonderingen op die regel kan men soms aantreffen bij produkten 
die bijvoorbeeld (tevens) met een of andermans warenmerk getooid gaan, maar door 
de vermelding van en 'Y-bewerking' of 'X-keuring of -verzekering', ook als drager 
van een dienstmerk kunnen gelden. De vermelding op 'hulpwaren', op gebouwen, 
op machines of op transportmiddelen kan een onderdeel vormen van de gebruiks-
vorm die voor dienstmerken een zeer belangrijke plaats inneemt: reclame. Het 
bezigen van dienstmerken in wervende publiciteit, in een zekere regelmaat en 
omvang, voldoet in beginsel aan de eis dat gebruik van het merk betrekking moet 
hebben op de uiteraard door de dienstverlener daarmee in samenhang aangeboden 
of verrichte diensten. De bepalingen van de BMW eisen geen 'ruimtelijke' of 'con-
crete' band tussen merk en te onderscheiden object. 
In hoeverre van een dienstmerk 'normaal gebruik' wordt gemaakt zal van geval tot 
geval en met inachtneming van alle omstandigheden van het geval beoordeeld 
moeten worden. Men zal daarbij moeten letten onder andere op de omvang van de 
onderneming en de omvang van haar dienstverlenende activiteiten. Gebruik van het 
merk moet natuurlijk wel samengaan met het daadwerkelijk aanbieden respectie-
velijk verrichten van de diensten waarvoor het merk is gedeponeerd; gebruik van 
het dienstmerk houdt dus ook een zekere kwantitatieve eis ter zake van de onder-
nemingsactiviteiten in. Het is echter niet nodig dat bijv. een vooral lokaal bekende 
kapper, om zijn Bcnclux-merkrccht te behouden, tevens in niet op dat gebied gerichte 
dagbladen adverteert. Klantenwerving buiten het gangbare verzorgingsgebied is 
een eis die evenmin voorbehoud van rechten op warenmerken (bijv. banketbakkers, 
glas- of kozijnenzetters) behoeft te worden gesteld (in deze zin, naar ik meen, ook 
Helbach c.s., a.w. par. 1059). Ook uit de aard van de dienstverlening kan worden 
afgeleid wanneer reeds sprake is van 'normaal gebruik'. Bepaalde typen gaan bijv. 
gepaard met de verstrekking van allerlei soorten goederen (hulpwaren, zoals polis-
sen, koffertjes om thuis te bankieren, tickets, enveloppen, lesmateriaal), andere typen 
weer in veel mindere mate, hetgeen meebrengt dat bcpaade dienstverleners meer 
dan andere in gebruiksvormen van het dienstmerk beperkt zijn. 
Als belangrijk aanknopingspunt zal men zich moeten richten op wat in de desbe-
treffende dienstverlenende sector dis gebruikelijk geldt (overeenkomstig het Win-
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ston/Whiston-aiTcst, zie hierboven). Het publiek waartoe men zich richt kan qua 
omvang en qua wijze van bejegening verschillen (gcspccialiserd, hoge inkomens-
klassen, dus slechts via bepaalde kanalen efficiënt te bereiken; ofwel een heel 
heterogeen, slechts adequaat via massamedia te bereiken publiek). In bepaalde 
branches is gebruik van reclame in het algemeen slechts restrictief toegestaan (denk 
aan bepaalde 'vrije' beroepen). Anderzijds mag men de gcbruiksplicht niet zo 
opvatten dat gebruik van het merk tot een bedrijfseconomisch onverantwoorde 
situatie zou leiden. Een 'rondje dagbladen' kan voor verkrijging van merk- of 
ondernemingsbekendheid heel nuttig zijn; de kosten (zo'n drie ton) staan dan niet 
altijd in verhouding tot wat voor een bepaalde merkhouder reeds als 'normaal 
gebruik' geldt. 
Hierboven is reeds meerdere malen gewezen op de overlapping die handelsnaam 
en dienstmerk (kunnen) vertonen. In de gevallen waarin sprake is van een dergelijke 
gelijkenis staat gebruik van een handelsnaam gelijk aan gebruik van een (identiek) 
dienstmerk en speelt daarom een rol bij de bepaling van wat 'normaal' (dienstmerk) 
gebruik is, zelfs met inachtneming van de omstandigheid dat bij (dienst)merken 
tevens een rol kan spelen de schrijfwijze van woorden en letters waaruit het merk 
bestaat, of en tevens gebruikt logo of vignet. Hiermee wil ik echter niet beweren dat 
alle handelsnaamgcbruik als (dienst-)merkgebruik mag gelden. In de par. 7.2 en 7.3 
zijn immers de consequenties aangegeven wanneer men aanneemt dat er sprake is 
van gebruik van een 'loutere' of 'zuivere' handelsnaam. 
Een criterium ter bepaling van 'louter' handelsnaamgcbruik ten opzichte van dienst-
merkgebruik is mijns inziens vrijwel niet te geven. Op de feitenrechter drukt de last 
dit uit de gegeven omstandigheden en de feitelijke en juridische argumenten van 
partijen af te leiden. Hoogstens kan men denken aan voor de hand liggende omstan-
digheden die er op wijzen dat er niet van mèèr sprake is dan 'louter' handelsnaam-
gebruik, bijvoorbeeld indien men op niet (veel) meer kan bogen dat de naamgeving 
op het ondernemingsgebouw, uniform brief- en offertepapier, vermelding van de 
ondernemingsaanduiding in verband met adres en rechtsvorm, een presentatie van 
de onderneming 'als geheel' (verg. ook Pres. Rb. Breda, 8 sept. 1989,1ER 1989 p. 112, 
Intelimail, bekrachtigd door Hof Den Bosch 9 febr. 1990, ΒΙΕ 1991 p. 48, Ν} 1990 nr. 
599). Een gevolg van deze problematische scheiding dicnstmcrk/handelsnaam zou 
wel eens kunnen zijn dat de rechter het onderscheidend vermogen van het teken en 
de (beperkte) werkingssfeer van een onderneming laat meewegen bij de vraag of er 
sprake is van een handelsnaam of een dienstmerk. 
De veronderstelde overlapping tussen dienstmerk en handelsnaam speelt ook nog 
op het punt van de aard van de te onderscheiden objecten. Het bestaan van een 
handelsnaam veronderstelt het bestaan van een onderneming (zie over de inhoud 
van dat begrip par. 2.2.2). Niet zeker is of ook non-profit-instellingen en vrije 
beroepsbeoefenaren een onderneming hebben (verg. Boekman, ΒΙΕ 1985 p. 185); art. 
1 BMW eist dat het merk de waren of diensten van een onderneming kan onderschei­
den. M.i. lost zich deze vraag verregaand op in de vraag of er sprake is 'normaal 
gebruik' (zie ook supra par. 3.2.5). Hier ligt (het betreft immers een kwestie die 
betrekking heeft op eventueel verval van het merkrecht) een vraag van uitleg voor 
het BenGH (en ex art. 1 jo. 14A lid la BMW van nietigheid van het depot). De vraag 
evenwel wat een onderneming in de zin van de Hnw is, is aan de Hoge Raad 
voorbehouden. 
Art. 5 sub 3 BMW wijst bepaalde termijnen aan waarbinnen niet-gebruik van het 
merk niet tot verval van het depot leidt (zie voor een enige wijzigingen omtrent dit 
punt: supra par. 4.4.12). Eveneens kan een geldige reden voor niet-gebruik verval 
voorkomen. Het bestaan van zo'n geldige reden werd onder het BMW 1971-regime 
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al zelden aangenomen en voor dienstmerken zal het niet anders zijn. Men zou 
hoogstens kunnen denken aan reclameverboden (met name voor bepaalde beroeps­
groepen of voor buitenlandse adverteerders), of (tijdelijke) vcstigingsverboden of 
vergunningseisen. 
7.7 Beschermingsomvang van het recht op een (dienst)merk 
7.7.1 Inleiding 
Bij de bepaling van de beschermingsomvang die de houder van een merk aan 
zijn merkrecht kan ontlenen (de inhoud van het merkrecht, zie par. 3.5) spelen 
begrippen als gebruik, overeenstemming en soortgelijkheid een belangrijke rol (zie 
art. 13A BMW). In feite brengt de invoering van het Dienstmerkenprotocol ook 
een uitbreiding van het recht op een гшгеитегк mee, daar nu bij (inbreukma-
kend) gebruik van een merk voor aan de waren soortgelijke diensten, de 
warenmerkhouder zonder dat hem een ander verweer dan een eerder depot of 
een door hem verricht depot te kwader trouw kan worden tegengeworpen, en 
zonder dat de kans op schade door dat gebruik jegens hem behoeft te worden 
vastgesteld, dat gebruik kan verbieden. Deze redenering kan natuurlijk, maar 
nu ten behoeve van een dienstmerkhouder, ook worden omgekeerd. Een aantal 
aspecten in verband met de beschermingsomvang van het merkrecht behoeven 
extra aandacht: het begrip soortgelijkheid (tussen waren en diensten, en tussen 
diensten onderling), vergelijking met het recht vóór 1 jan. 1987 en (opnieuw) 
merkgebruik en handelsnaamgebruik. 
7.7.2 Soortgelijkheid tussen waren en diensten, alsmede tussen diensten 
onderling 
Het merkrecht geeft, blijkens art. 13A jo. art. 39 BMW, de merkhouder de 
bevoegdheid zich te verzetten tegen andermans gebruik van zijn merk (of een 
daarmee overeenstemmend teken) onder andere voor de waren of diensten 
soortgelijk aan die waarvoor hij zijn merk heeft gedeponeerd (en met inachtne-
ming van art. 13A, laatste alinea BMW). 
In de MvT van het Dienstmerkenprotocol vindt men geen definitie van soortgelijk-
heid tussen diensten onderling, en tussen waren en diensten. Bij deze laatste vorm van 
soortgelijkheid vermeldt de MvT dat de omstandigheden van het geval en de 
handelspraktijk beslissend zijn en geeft vervolgens een tweetal niet eens onbetwist-
bare voorbeelden (schoonmaakmiddelen en een schoonmaakbedrijf; voertuigen en 
een vervoeronderneming, maar is de dienst van het vrachtvervoer werkelijk soort-
gelijk aan (het produceren) van een auto? en is een auto soortgelijk aan vervoeronder-
nemingen als de NS of de KLM? Verg. ook het einde van deze paragraaO. 
Het begrip 'gelijksoortigheid' dient er toe (met het begrip 'overeenstemming') het 
conflict tussen merken te bepalen (Holbach c.s., a.w. par. 990). Onder het BMW 
1971-regime is het begrip gelijksoortigheid (tussen waren) slechts in de lagere 
jurisprudentie aan de orde gesteld en er blijkt niet van een eenduidige grondregel, 
die waarschijnlijk ook niet te geven is. Heel behulpzaam is het criterium van Holbach 
c.s., die stelt dat men de gelijksoortigheid los van de voor de waren (en op dit punt 
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van de definitie kan dit ook opgaan voor diensten) gevoerde merken moet bezien. 
Vervolgens zal van geval tot geval moeten worden nagegaan of tussen de waren in 
kwestie een zodanige verwachlschap bestaat dat, met inachtneming van de bestaande 
handelsgebruiken, te verwachten valt dat het (in aanmerking komende) publiek aan 
de waren dezelfde herkomst zal toekennen (a.w. par. 987; in deze zin ter bepaling van 
gelijksoortigheid tussen diensten Pres. Rb. Den Haag 25 nov. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 60, 
Mas/Promas). De waren- en dienstenklassenindeling mag, volgens de art. 13B jo. 39 
BMW, bij de bepaling van de soortgelijkheid geen rol spelen. 
Ook in buitenlandse mcrkenstelsels bepaalt gelijksoortigheid (mede) de om­
vang van het merkrecht. In de regel bestaat daar overigens (nog) niet zo'n op 
de wet gebaseerde uitbreiding van het subjectieve merkrecht zoals dat in de 
Benelux op art. 13A-1-2 BMW is te baseren. Ook in die buitenlandse stelsels 
blijkt niet van een eenduidig begrip gelijksoortigheid, noch waar het betreft 
gelijksoortigheid tussen waren onderling en diensten onderling, noch tussen 
waren en diensten. 
Gelijksoortigheid heeft niet in alle rechtsstelsels een gelijke functie. In de BRD zijn 
gelijksoortigheid en verwarringsgevaar thans in beginsel onafhankelijke factoren ter 
bepaling van de omvang van het merkrecht. In de VS echter beschouwt men 
gelijksoortigheid als een der factoren om te bepalen of er sprake is van verwarrings­
gevaar. In Frankrijk bepalen vooral verkeersopvattingen in hoeverre sprake is van 
gelijksoortigheid. Daar leidde het vermoeden van een juridisch of organisatorisch verband 
tussen de diensten van een reclamebureau (dienstmerk Publi-Match) en de recht­
hebbende op een warenmerk voor tijdschriften, dagbladen en brochures (Paris-
Match) tot het aannemen van gelijksoortigheid (Cour de Paris 27 maart 1968, Ann. 
1968,141). Dit kennelijk ruime gelijksoortigheidscriterium vond ook toepassing bij 
de diensten van een verzekeringsbedrijf en een autohandel, en tussen voor zwangere 
vrouwen en zuigelingen bedoelde waren en diensten van een onderneming die zich 
ophield in de promotionele sector (reclame, voorlichting, amusement, tijdschriften), 
die tien reclamespot had gemaakt voor een concurrent van de warenmerkhouder 
(respectievelijk Tribunal de Grande Instance Paris 10 juli 1973, PIBD 1974-III-63, 
DAS, en Tribunal de Grande Instance Paris 2 mei 1975, RIPIA 1975,166, Prcmaman). 
Deze, voor het Benelux-merkenrecht niet geschikte uitbreiding van het gelijksoor­
tigheid sbegrip, zou voort kunnen komen uit het ontbreken van een bepaling als art. 
13A-1-2 BMW in het Franse merkrecht. 
Het hanteren van bepaalde aanknopingspunten (worden waren vervaardigd of 
diensten verricht in dezelfde tak van handel of industrie; worden waren verkocht in 
dezelfde winkels; met welke gebruiksdoel worden ze aangeschaft etc.) geeft in 
individuele gevallen, als vuistregels wel eens soelaas, maar er valt geen hard criteri­
um op te bouwen. Dit geldt te meer omdat sommige van deze criteria bijv. niet op 
kunnen gaan voor de bepaling van soortgelijkheid met of tussen diensten (de 
stoffelijke samenstelling of het uiterlijk). Men zal ook een plaats (hoewel geen 
beslissende) moeten inruimen voor economische 'tendenzen', die ook tot het publiek 
kunnen doordringen (bijv. produktdiversificaties, branchevervaging, het bestaan 
van concerns met tal van in verschillende branches actieve werkmaatschappijen). 
Bij gelijksoortigheid met diensten of tussen diensten zal men soms rekening kunnen 
houden met de omstandigheid dat dienstverlening, meer dan bij de aanschaf van 
een (anoniem) produkt, een wat persoonlijker band veronderstelt met de dienstver­
lener. Maar wie tickets voor een KLM-vlucht koopt bij een reisburo en dat vergelijkt 
met de persoonlijke band die men opbouwt met een dealer bij de aanschaf van een 
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auto, beseft dat de omstandigheden van het geval weer geheel anders kunnen leren. 
Bij gelijksoortigheid tussen diensten onderling zal men in het concrete geval moeten 
beoordelen of er voldoende raakpunten zijn wat betreft de aard van de door de 
diensten bevredigde behoeften (kapper en pedicure), hun betekenis in het economisch 
verkeer (vervoer door de lucht of over de weg) en de mi/ze van verrichten (in hoeverre 
bepaalt de afnemer hoe de dienst wordt verricht), dat voor de afnemer de conclusie 
voor de hand ligt dat dergelijke diensten door eenzelfde ondernemer kunnen 
worden verricht. 
Bij gelijksoortigheid tussen waren en diensten zal men voorop moeten stellen dat de 
waren en diensten in een objectief functionele verhouding staan (sluiten ze op elkaar 
aan? fungeren waren als hulpwaar bij diensten? worden diensten verricht ter 
bewerking of verzorging van waren?). Men inachtneming van de verkeersopvattin-
gen en de praktijk van het handelsverkeer (ski-verkoop en ski-verhur plegen in 
dezelfde onderneming te worden verricht; boeken-verkoop en boeken-verhuur 
(bibliotheken) juist weer niet; schoonmaakmiddclenverkoop en schoonmaakdien-
sten nog minder) zal vervolgens het publiek de conclusie mogen trekken dat de 
betreffende diensten en waren door dezelfde onderneming aangeboden kunnen 
worden (verg. voor een nuttige en uitgebreide verhandeling over deze kwestie, mede 
vanuit een rechtsvergelijkende invalshoek: Ruijsenaars, /ER 1987 p. 81). 
7.7.3 Een te ruime beschermingsomvang van het merkrecht? 
De invoering van het Dienstmerkenprotocol heeft ten gevolge dat conflicten 
tussen merken onderling en tussen merk en handelsnaam, die voordien ofwel 
niet op grond van BMW-regcls (tussen gebruikers van diensfmerken onderling), 
ofwel (mede) op grond van art. 13A-1-2 BMW (tussen houders van een waren-
merk enerzijds en gebruikers van dieHsfmerken of handelsnamen anderzijds) 
werden beslist, nu mede op basis van het criterium van art. 13A-1-1 BMW 
kunnen worden beoordeeld. Dit gaat uiteraard niet op voorzover er sprake is 
van verkregen rechten in de zin van art. 40B BMW. 
Onder het BMW 1971-regime is in rechtspraak en literatuur algemeen aanvaard dat 
gebruik van tekens als dienstmerk of handelsnaam, dat door de houder van een aan 
die tekens identiek of overeenstemmend warenmerk als inbreukmakend op zijn 
merkrecht ervaren werd, op basis van art. 13A-1-2 BMW behoorde te worden 
beslecht (zie par. 2.7.4). Art. 13A-1-1 BMW betrof (vóór 1 jan. 1987) immers (slechts) 
het gebruik van het merk of een daaramoe overeenstemmend teken voor de eigen 
waren (BenGH 2 febr. 1983, B/E 1984 p. 18, N] 1983 nr. 450, Superox; Helbach in zijn 
annotatiebij Hof van Beroep te Antwerpen 9 nov. 1983, B/E 1985 p. 338, Intermeubel), 
in verband met de bescherming van het merk in zijn kernfunctie: als onderschei-
dingsmiddel. Toepasselijkheid van art. 13A-1-2 BMW ('elk ander gebruik') liet 
ruimte voor een beroep op een 'geldige roden', met name als er sprake was van een 
ouder recht, ontstaan door (met name) voorafgaand gebruik. Ook een beroep op het 
ontbreken van elke kans op schade zou mogelijk zijn geweest, bijvoorbeeld in geval 
van geheel verschillende groepen afnemers. 
Voor degene die op 1 jan. 1987 aanspraken op een als dienstmerk gebruikt teken 
hadden opgebouwd, en daarvoor al dan niet een '40A-depot' hebben verricht, en 
voor gebruikers van 'zuivere' handelsnamen, voorzover te onderscheiden van 
dienstmerken (zie par. 7.6), is door de invoering van het Dienstmerkenprotocol 
rechtens niets veranderd. Voor anderen, namelijk zij die ná 1 jan. 1987 een teken als 
dienstmerk zijn gaan gebruiken, gaat dit echter niet op. 
Wal doet de Benelux Merkenwet met dienstmerken? 223 
Bepaalde waren, die zich er toe lenen om gedurende enige tijd in het economisch 
verkeer te functioneren of te 'circuleren' en van eigenaar te verwisselen, bcnodigen 
onderhoud, reparatie, ver- of bewerking, kunnen geschikt zijn voor installatie of 
verfraaiing of kunnen in handen van wederverkopers komen (denk aan auto's, 
duurzame huishoudelijke apparatuur, computer-hardware). Onder de BMW wordt 
uitdrukkelijk bepaald dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen gebruik (in 
de zin van art. 13A-1-1 BMW) van zijn merk voor waren die door de merkhouder of 
met zijn toestemming in het verkeer (ook buiten de Benelux) zijn gebracht (art. 13A, 
laatste alinea BMW, de 'uitputtingsregcl'). Voor gebruik van dienstmerken kan deze 
regel zich in theorie niet voordoen (produktie en consumptie van de dienst liggen 
op hetzelfde tijdstip), maar in de praktijk in uitzonderingsgevallen nog wél (bijv. 
auto's worden verkocht of wederverkocht en mede aangeprezen vanwege een 
'BOVAG'-garantie of een 'ANWB'-technokcuring' die in het verleden is ondergaan). 
De 'uitputtingsregcl' is geschreven onder andere in het belang van de detailhandel 
en (andere) wederverkopers, respectievelijk ter voorkoming van prijshandhaving 
op detailhandelsniveau door de merkhouder met het merkrecht als instrument 
daartoe. Uit de rechtspraak daterend van vóór 1 jan. 1987 (die vaak betrekking had 
op gebruik van automerken) bleek bovendien dat 'elk ander gebruik' van dat merk 
(in de zin van art. 13A-1-2 BMW, welk gebruik niet door de uitputtingsrcgel wordt 
bestreken) door of ten behoeve van die wederverkopers, bewerkers, reparateurs etc. 
(dus met name in refererende reclame) onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan. 
Indien men er voor adverteerde zich speciaal toe te leggen op de oplossing van 
problemen met betrekking tot een specifiek 'merk', dit tevens in een min of meer 
informatieve context geschiedde, en niet tevens gebruik van beeldmerken omvatte, 
aanvaardde de rechter een 'geldige reden' onder art. 13A-1-2 BMW {Drion/Martens 
par. 162b; Verkadc, a.w. par. 49; supra par. 3.5.5). Mede in verband met de art. 1401 
jo. 1416a BW (oud) mocht men evenwel niet de indruk wekken een 'geautoriseerde 
dealer' te zijn, zonder als zodanig te zijn aangewezen en waartoe het gebruik van 
bijv. beeldmerken in het bijzonder kon bijdragen. 
Stel nu, dat de producenten van de in de vorige alinea bedoelde 'bepaalde waren', 
naast de door hen reeds gedeponeerde warenmcrkcn ook nog eens een identiek of 
overeenstemmend die«s/merk (met name voor reparatie, onderhoud, bewerking etc.) 
deponeren (en natuurlijk dat merk dan ook 'normaal' laten gebruiken door 'licentie-
houders' of 'geautoriseerde dealers'). Geeft de BMW dan de gelegenheid aan de 
merkhouder gebruik van zijn merk onder bovengeschetste omstandigheden zoals dat 
vóór 1 jan. 1987 door rechtspraak en literatuur (onder bepaalde voorwaarden) werd 
toegestaan, nu op grond van art. 13A-1-1 BMW te verbieden, zonder de 'belangenaf-
weging' die bij oen beroep op art. 13A-1-2 BMW mogelijk was? De af-, ver- of 
bewerkers, het onderhoudsbedrijf en de reparateurs zullen dan, bij vermelding van 
het merk, dat merk gebruiken voor hun eigen diensten (die gelijk of soortgelijk zijn aan 
die waarvoor de merkhouder zijn merk heeft gedeponeerd) en daardoor bij de huidige 
stand van de jurisprudentie inbreuk op het merkrecht van de merkhouder maken. 
Men kan zich bovendien afvragen wat rechtens is indien de merkhouders géén 
dienstmerk deponeren, maar het bij hun warcnmerkrecht laten. Ook dan zou optre-
den ex art. 13A-1-1 BMW mogelijk zijn, indien men aanneemt dat het verlenen van 
servicediensten aan auto's en andere voor service vatbare goederen, soortgelijk is aan 
de waar auto etc. (zie ook Voogd, B1E1989 p. 136). De vraag is of de opstellers van het 
Dienstmerkenprotocol dit wel hebben doorzien. Wat zou bovendien rechtens zijn 
indien men zelfs niet aanneemt dat de het merk bezigende reparateurs, parallel-im-
porteurs etc. het teken als dienstmerk gebruiken? Zij zouden onder meer geen beroep 
kunnen doen op 'verkregen rechten' in de zin van art. 40B BMW, indien zij het teken 
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reeds vóór 1 jan. 1987 bezigden! Maar zou dan ná 1 jan. 1987 verboden kunnen worden 
wat, tussen dezelfde partijen, vóór die datum door de rechtspraak - onder voorwaar-
den - was toegelaten? Om niet te zeer in algemccn-overgangsrechtelijke problemen 
te geraken, zou men art. 40B aldus kunnen interpreteren dat onder de verkregen 
rechten die voortvloeien uit normaal gebruik van een dienstmerk, ook behoren 
'rechten' die voortvloeien uit gebruik van het merk niet ter onderscheiding van de 
eigen diensten. Beter nog lijkt mij de oplossing die door Helbach voor het BMW 
1971-regime werd voorgesteld en hieronder wordt verdedigd. 
Een volgend vraagteken bij de consequenties van de invoering van het Dienst-
merkenprotocol kan andermaal geplaatst worden bij de afgrenzingsproblema-
tiek dienstmerk/handclsnaam, nu bij de toepassing van art. 13A BMW. Eerder 
is geconstateerd dat dienstmerk en handelsnaam dogmatisch wél, maar in de 
praktijk en naar de wijzen van aanwending niet goed zijn te scheiden. 
Onder het BMW-regime was het criterium 'gebruik voor eigen waren' niet ruim 
genoeg om gebruik van een handelsnaam onder art. 13A-1-1 BMW te brengen 
(Helbach in zijn noot bij Hof van Beroep te Antwerpen 9 nov. 1983, zie hierboven), 
zodat een merkhouder, indien hij op basis van de BMW wilde ageren tegen inbreuk-
makend gebruik van een handelsnaam, zich moest beroepen op art. 13A-1-2 BMW. 
Nu blijkt nergens van de eis in art. 13A-1-1 dat het aangevochten teken als merk 
gedeponeerd moet zijn en evenmin dat het als merk in de zin van de BMW gebruikt 
wordt. Naar mijn mening kon men er onder het BMW 1971-rcgime niet zonder meer 
van uitgaan dat onder 'gebruik voor waren' slechts begrepen werd gebruik van een 
teken a/s merk en ter onderscheiding van (de eigen) waren (zie immers HR 26 mei 1972, 
B/E 1972 p. 192, NJ1972 nr. 450, Seven-Up/Derby-Up, en de annotatie van Wichers 
Hoeth in deN/ bij dit arrest; zie ook Verkade, GRUR Int. 1986 p. 18). Maar indien men 
accepteert dat gebruik van een teken ook als generieke term voor waren en diensten 
als gebruik in de zin van art. 13A-1-1 geldt (zie bijv. Hof Arnhem 4 okt. 1988, B/E 1990 
p. 13,3-D Polarsoft), wat is dan nog(mede gezien de problematischeafgrenzing tussen 
gebruik als átenstmerk of als handelsnaam, de veel voorkomende gelijkenis tussen de 
handelsnaam van de onderneming en haar dienstmerk(cn) en de nauwere band tussen 
dienstverlening en bron van dienstverrichting dan bij waren en onderneming het 
geval is) als plausibel verweer aan te voeren voor de tekengebruiker die er geen 
moment bij heeft stilgestaan iets anders dan een handelsnaam te voeren? Een moge-
lijke oplossing ligt in een nauwere intrepretatie van het gebruikscriterium van art. 
13A-1-1, namelijk slechts om andermans gebruik van het merk van de merkhouder 
(of een daarmee overeenstemmend teken) ter onderscheiding van waren of diensten 
van die ander te kunnen tegengaan. Het als 'zuiver' voeren van een handelsnaam te 
kwalificeren handelen kan dan beoordeeld (blijven) worden aan de hand van het 
criterium van art. 13A-1-2 BMW. Men moet hierbij rekening houden dat met name de 
'kleine' handelsgebruiker zijn beroep op de 'geldige reden' zou kwijtraken, en met 
een actie ex art. 13A-1-1 BMW geconfronteerd, zijnerzijds aangewezen is vooral op 
de nietighcidsactic ex art. 4 sub 6 jo. art. 14B lid 2 BMW, met de zware bewijslast die 
daarmee gepaard gaat (verg. par. 3.4.2.7). Aldus kom ik voor de toekomst dan tóch 
uit op de door Helbach c.s. (,α.τυ. par. 956) verdedigde beperkter uitleg van art. 13A-1-1 
BMW. Hoewel de uitspraak betrekking had op een conflict tussen een warenmerk en 
een handelsnaam, put ikal enige steun uit de overweging van het BcnCH dat 'gebruik 
(-) van een teken als handclsbenaming of handelsnaam, dus enkel als aanduiding voor 
een onderneming, niet als gebruik voor waren, in de zin van art. 13 A-l-1 kan worden 
aangemerkt' (7 nov. 1988, B/E 1989 p. 181, NJ 1989 nr. 300, Omnisport; zie ook supra 
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par. 2.7A). Toegegeven moet worden dat daarmee nog niet het gevaar van toepasse­
lijkheid van dat artikellid op gebruik als waren- of dienstensoortnaam is weggenomen. 
Het Ontwerp Protocol tot wijziging van de BMW d.d. 15 mei 1991 bevestigt m.i. deze 
zienswijze en zal op dit punt dan ook voor enige 'verlichting' zorgen. Niet alleen 
wordt in art. 13A lid 1c DMW-nicuw een expliciete afzonderlijke inbreuk<ategorie 
'gebruik anders dan ter onderscheiding van waren (jo. art. 39 BMW, 'en diensten') 
geschapen (met de mogelijkheid van een beroep op een 'geldige reden'), maar tevens 
geeft art. 13A lid 6c BMW-nieuw aan dat geen inbreuk is 'gebruik van het merk, 
wanneer die nodig is om de bestemming van cen waar, met name als accessoire of 
onderdeel aan te geven'. Mij dunkt dat de warenbe-, ver- of afwerkingssector van 
deze bepaling kan profiteren. 
Een ander punt is dat, indien men aanneemt dat dienstmerk en handelsnaam 
moeilijker en soms helemaal niet zijn te onderscheiden, de merkhouder verrast kan 
worden met een actie ex art. 5 Hnw, indien hem wordt verweten een teken als 
handelsnaam te voeren, die reeds door een ander (rechtmatig) werd aangewend, 
voorzover althans daardoor verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen is 
te duchten (verg. bijv. Hof Den Bosch 9 febr. 1990, ΒΙΕ 1991 p. 48, NJ 1990 nr. 599, 
Intelimail). Dit merkwaardige conflict, dat zich ook tussen de twee houders van 
verkregen rechten kan voordoen, zou dan worden beslecht aan de hand van de 
Hnw-regels: ten aanzien van de vraag wie kan vorderen en wat deze kan vorderen 
(art. 6 Hnw), ten aanzien van de vraag wat als inbreuk geldt (art. 5 Hnw jo. art. 1401 
BW, met inachtneming van de beperkingen die in een art. 6 Hnw-procedure gelden). 
Men kan hierbij opmerken dat er een zekere discrepantie bestaat tussen handelsna­
men en merkenrechtelijke regels; te denken valt aan de overdracht van het teken met 
of zonder de onderneming (art. 2 Hnw en art. 11 BMW), aan de depoteis van art. 12A 
BMW en de gebruiksbescherming van de handelsnaam ex art. 8 VvP, aan de 
'nawerking' van rechten op het teken (verg. art. 5 sub 3 BMW jo. art. 4 sub 5 jo. art. 
14B BMW en de bescherming die en niet meer gebruikte handelsnaam nog kan 
genieten, verg. par. 2.2.4), aan de omvang van de respectievelijke rechten (verg. art. 
13A BMW en art. 5 Hnw jo. art. 1401 BW). Kortom, de rechtspraak ná 1 jan. 1987 kan 
ook zónder dat er sprake is van verkregen rechten in de zin van art. 40A en 40B BMW, 
voor tal van verschillende casusposities met 'oud recht' komen te staan. 
7.8 Collectieve merken 
Het Dienstmerkcnprotocol heeft, via art. 39 BMW, ook hoofdstuk II van de 
BMW op dienstmerken van toepassing verklaard (Helbach c.s., a.xv. par. 1065). 
Collectieve dienstmerken onderscheiden door verschillende ondernemingen 
verrichte diensten naar bepaalde aan die diensten gemeenschappelijke ken-
merken (art. 19 jo. 39 BMW). 
Aan collectieve merken wordt een soort van 'waarborgfunctic' toegekend, reden 
waarom er door de wetgever belang aan is gehecht dat depot en gebruik van het 
merk aan strengere regels dan voor individuele merken gelden, zijn onderworpen. 
Het depot van een collectief merk moet vergezeld gaan van een reglement op het 
gebruik en het toezicht, waarin onder meer sancties moeten zijn opgenomen in geval 
van niet-nalcving van het reglement door de merkgebruikers. De houder van het 
merk, ofwel als zodanig aangesteld na cen initiatief van verschillende ondernemin-
gen, ofwel uit eigen initiatief als zodanig naar voren gekomen, mag het merk niet 
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zé\( gebruiken voor de waren of diensten van de eigen onderneming. De bescher-
mingsomvang (art. 13A jo. art. 26 BMW) reikt, zolang de BMW nog niet aan de 
richtlijn 89/104 is aangepast (zie par. 4.4.17), verder dan het recht op een individueel 
merk, daar niet de eis van gelijksoortigheid wordt gesteld. 
Ten aanzien van de te onderscheiden kenmerken bestaat een grote vrijheid. Voor wat 
betreft collectieve dienstmerken kan men denken aan een gezamenlijk garantiefonds, 
waarop een afnemer een beroep kan doen indien de dienstverlening door één van 
de aangeslotenen niet meer (bijv. door een faillissement) kan worden uitgevoerd. 
Men kan ook denken aan gebruik van een door een wetenschappelijk instituut 
uitgedokterde lesmethode, onderzoeksmethode of keuringssysteem en aansluiting bij een 
(wellicht door de overheid gesubsidieerde) geschillencommissie. Aannemelijk is ook 
dat collectieve dienstmerken worden aangewend om aan te geven dat ondernemin-
gen, die bepaalde diensten verrichten, aan zekere kwaliteits- of capaciteitseisen 
voldoen (Helbach c.s., a.w. par. 1085). 
7.9 Artikel 38 BMW 
Art. 38 BMW stelt buiten twijfel dat de BMW niet in de wegstaal aan een verbod 
een merk te gebruiken, door wie dan ook te vorderen, op grond van intern-
rechtelijke, en andere dan merkenrechtelijke bepalingen van de lidstaten (zie 
ook par. 3.11). 
Ondanks het ontbreken van een mot de Warenwet (en daarop gebaseerde besluiten) 
vergelijkbare Dienstenwet, zullen aanduidingen in verband met dienstverlening, 
onder meer op grond van het gemene recht, verboden kunnen worden. 
Als sluitstuk op de bepalingen met betrekking tot misleidende merken (art. 4 sub 2 jo. 
14A lid 1c BMW) fungeren onder andere de art. 6.194 c.v. NBW (art. 1401 jo. 1416a-c 
BW): naast een eventuele nietigverklaring op grond van de BMW-bepalingen, kan 
op de BW-bepalingen een in feite veel belangrijker gebruiksverbod gebaseerd wor-
den. Een voorbeeld van een specifieke norm vindt men in art. 43 Wet Toezicht 
Kredietwezen, waarin is te lezen dat gebruik van de term 'bank' is voorbehouden 
aan in die wet nader bepaalde instellingen. Wat zou men bovendien denken van het 
dienstmerk 'Charitas' voor een beleggingsmaatschappij? Ook kunnen (betere) han-
dclsnaamrcchten, de Auteurswet, reclameverboden in de vrije bcroepensfoer of 
normen in de zelfreguleringssfcer en toepassing van het VvP tot een dergelijk verbod 
leiden. Ten slotte geeft het Wetboek van Strafrecht nog enkele bepalingen waarop in 
bepaalde gevallen een verbod (mede) valt te baseren: art. 435c Sr ('Rode Kruis' voor 
een ziektekostenverzekering), art. 451bis (aanstootgevende voorstellingen als 
dienstmerk voor een bordeel) en art. 436a Sr jo. art. 66 en 66a WvK (ten onrechte de 
indruk wekken dat men als makelaar op mag treden of optreedt); deze laatste 
bepalingen vertonen veel samenhang met de gronden die art. 4 sub 1 jo. art. 14A lid 
lc BMW noemen voor de nietigverklaring van een merkdepot. 
7.10 Dienstmerken en Europees recht 
Het streven naar een gemeenschappelijke (Europese) markt brengt voor de 
nationale en Europese overheden en rechters veel wetgevende respectievelijk 
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rechtsprekende activiteiten mee. Voor het mededingingsrecht (waarvan het 
merkenrecht deel uitmaakt) is van het grootste belang dat goederen (waren) en 
diensten volgens de Gemeenschapsdoelstellingen vrijelijk, althans zo vrij mo­
gelijk, over het EEG-territoir mogen worden aangeboden, met zo min mogelijk 
hinder van nationale (in- en uitvocr)regels, douaneformaliteiten, vestigingsei­
sen of erkenningsregels. 
Een vrij verkeer van goederen, die in een Lid-Staat rechtmatig in het verkeer zijn 
gekomen, kan soms tegengesteld zijn aan nationale of individuele belangen. Het 
regime van de art. 30 en 36 EEG-Verdrag, dat zich zowel tot de Lid-Staten als tot de 
'burgers' richt, waarborgt dat belemmeringen (in de vorm van kwantitatieve invoer­
beperkingen en alle maatregelen van gelijke werking) slechts onder restrictief te 
interpreteren uitzonderingsgevallen zijn toegestaan. Slechts in beperkte mate leent 
bijv. een industrieel eigendomsrecht zich ertoe import van bepaalde waar bijv. onder 
een bepaald merk, of door een beroep op auteurs- of octrooirechten, tegen te gaan 
(verg. echter de 'uitputtingsrcgcl' van art. 13A, laatste al. BMW). 'Betrokkenheid' 
van de merkhouder, en voor houders van andere intellectuele eigendomsrechten is 
het in beginsel niet anders, bij het in het verkeer brengen van de gemerkte goederen 
in de EEG, is al voldoende om rechtsuitocfening tegen (re-)import te verhinderen. 
Dit kan anders zijn indien er sprake is van wijziging van de waar (of van de 
verpakking) of van ommerken en ompakken. Zie nader over 'betrokkenheid' par. 
4.4.2 en de daarbij vermelde jurisprudentie en literatuur. 
Diensten zijn wat anders dan goederen, ook in de EEG-context. Diensten hebben 
echter ook economische betekenis, vandaar dat het EEG-Verdrag voorziet in bepa­
lingen met betrekking tot het dienstenverkeer. Titel III van het tweede deel van het 
Verdrag ('De Grondslagen van de Gemeenschap') betreft het vrije verkeer van 
personen, diensten en kapitaal; titel IV betreft het vervoer. Voor bepaalde vormen 
van dienstverlening gelden kortom 'exclusieve' bepalingen (verg. art. 60 EEG-Ver­
drag), mede vanwege het bijzondere belang dat aan deze vormen voor de verwe­
zenlijking van de gemeenschappelijke markt wordt gehecht. 
Een praktische afbakening tussen de begrippen goed en dienst is wellicht of de 
prestaties vatbaar zijn voor douanebehandeling: de stoffelijke vorm van een goed maakt 
de grensoverschrijding namelijk vatbaar voor douanebchandeling. De ontwikkeling 
van de technologie en die in het communicatieverkeer (men denke aan tv-signalen, 
dataverkeer in electronische vorm) maken dit criterium volgens sommigen hachelijk 
(March Hunnings, CMLRev. 1980 p. 568; zie ook HvJ EG 19 maart 1980, zaak 52/79, 
Jur. Щ EG 1980 p. 833, Debauve; HvJ EG 19 maart 1980, zaak 62/79, /иг. HOJ EG 
1980 p. 881, Coditel/Ciné Vog). Het onderscheid is vooralsnog van belang omdat de 
vrijheid van goederenverkeer 'verder' ontwikkeld lijkt dan de vrijheid van het 
dienstenverkeer, ondanks de op dit laatste gebied geldende harmonisatierichtlijnen 
(verg. Leenen, SEW 1985 p. 553 e.V.). Inmiddels lijken rechtspraak (uiteraard voor-
gegaan door het HvJ EG) en literatuur de conclusie te hebben getrokken dat art. 59 
EEG-Verdrag (over de diensten) zich niet beperkt tot een discriminatieverbod (op 
grond van nationaliteit, maar zich ook richt op de verwezenlijking van een gemeen-
schappelijke markt voor diensten, vergelijkbaar met die voor goederen, verg. Leen-
en, SEW 1985 p. 553 e.V.). 
Het ter zake van het vrije dienstenverkeer en recht op vestiging geldende 
non-discriminatiebcginsel wordt (door HvJ EG en de Commissie) met de 
nodige gestrengheid gehandhaafd, ook daar waar 'nationale' dienstverleners 
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('slechts') worden bevoordeeld, waar de plicht bestaat zich in het land waar de 
dienstverrichting plaatsvindt (of wordt 'geconsumeerd') te vestigen, dan wel 
de plicht bestaat van bepaalde (door een 'nationale' onderneming aangeboden) 
diensten gebruik te maken. 
Het Nederlandse omroepbestel, met name de kwestie van de toelaatbaarheid van 
doorgifte door de kabelexploitant van 'buitenlandse', op Nederland gerichte tv-pro-
gramma's, heeft dat bijv. moeten ondervinden (zie HvJ EG 26 april 1988, Informatie-
recht/AMI 1988 p. 78), overigens net als het Belgische (zie Mediaforum, Bijlage [3] 
1991-4, p. 29). Hierbij mag evenmin de toepasselijkheid van de art. 90 e.v. EEG-Ver-
drag (omtrent overheidsdeelnemingen en andere vormen van subsidiëring) worden 
vergeten. Het uitvaardigen van 'Europese' wetgeving (zoals harmonisatierichtlij-
nen) zal uiteindelijk tot (steeds) meer gelijkschakeling leiden ter zake van voorwaar-
den waaronder door zowel eigen ingezetenen als die afkomstig uit andere Lid-Sta ten 
diensten mogen worden verricht, en ter zake van vanuit een andere Lid-Staat 
verrichte diensten; illustratief hiervoor zijn de richtlijn ex art. 90 lid 3 EEG-Verdrag 
inzake de mededinging op markten van telccommunicatiedienstent (Pub/. 28 juni 
1989, С 671; zie R. van der Hoven Genderen, Computerrecht 1990/2 p. 60, en 
Mediaforum 1991-3 p. 46), en de beschikking van de Commissie inzake enkele 
bepalingen van de Nederlandse Postwet (20 dec. 1989, Pubi 12 jan. 1990, L 10/47; 
zie Mok, TVVS 1991 p. 70). Toch sluit het één en ander niet uit dat, ondanks de 
beoogde harmonisatie, en afhankelijk van de aard van het economisch, cultureel, 
nationaal of anderszins bepaalde belang van de desbetreffende dienstverlening, 
ongelijke concurrentieverhoudingen blijven bestaan. Ook zijn van belang bijv. af-
spraken tussen ondernemingen over standaardisering. Nationale of Benelux-'han-
delsregclingen' met betrekking tot markering van diensten hebben in dit verband niet 
zoveel betekenis; een wettelijke bescherming van dienstmerken beïnvloedt dienst-
verlenende activiteiten slechts in geringe mate (verg. par. 6.2, en zie hieronder). 
Op vergelijkbare voet als de richtlijn inzake produktenaansprakclijkheid van 
25 juli 1985 (zie par. 3.7.2) wordt in het richtlijnvoorstel van de Raad inzake de 
aansprakelijkheid voor diensten, in het leven geroepen een aansprakelijkheid 
voor de (master-)franchisenemer voor de onder het merk en/of de handels-
naam van de franchisegever verrichte diensten. 
Het voorstel tot de richtlijn is ingediend op 9 nov. 1990, zie Pubi. 18 jan. 1991, С12/8; 
het begrip master-franchisencmer is ontleend aan de groepsvrijstelling ex art. 85 lid 
3 EEG-Verdrag inzake franchiseovcrecnkomstcn d.d. 30 nov. 1988, Pubi. 28 dec. 1988, 
L 359. De portee van de richtlijn, voorzover hier van belang, is dat de (master-)fran-
chisenemer, die op grond van een overeenkomst gerechtigd is merk- en handelsna­
men van de franchisegever te gebruiken, op gelijke voet als de verrichter van de 
dienst ex art. 1 van het richtlijnvoorstel (hoofdelijk) aansprakelijk is voor de ten 
gevolge van de gebrekkig verrichte dienst geleden schade; bijzonder is dat de 
dienstverrichter het bewijs moet leveren dut geen fout is begaan. Aan de consequen­
ties van deze bepaling, die de consument een extra verhaalsmogclijkheid moet 
bieden, kan de (master-)franchisenemer ontkomen indien wordt bewezen dat de 
schade te wijten is aan een produkt dat zij op grond van bovengenoemde grocps-
vrijstellings-verordening niet zelf had kunnen leveren of verplicht had doen afne­
men. 
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Rechten op dienstmerken lenen zich tot overdracht en licentie. Ook blijken 
dienstmerken in franchiso-overccnkomsten (men denke aan bijv. de horeca of 
autoverhuur) aan de orde te komen. Dergelijke overeenkomsten kunnen leiden 
tot een belemmering van de mededinging binnen de gemeenschappelijke 
markt en een negatieve invloed hebben op de handel tussen de Lid-Staten. 
Hierbij valt te denken aan afspraken tussen onafhankelijke dienstverleners over 
marktenverdeling en prijszetting, maar ook tussen merk- en licentiehouders om 
dienstverlenende activiteiten slechts op een bepaald territoir te verrichten, waarbin-
nen geen concurrentie onder hetzelfde dienstmerk is te duchten. Deze afspraken 
kunnen, volgens de richtlijn 89/104, voor de Benelux ook merkenrechtelijk betekenis 
hebben. Daarnaast is, het één en ander voorzover in overeenstemming met het 
EEG-Verdrag, een actie uit wanprestatie mogelijk. Een andere vraag is dus die naar 
de geldigheid van deze overeenkomsten en de mogelijkheid van sancties bij over-
treding in verband met de kartelrechtclijke bepalingen van de art. 85 e.v. EEG-Ver-
drag. Voor rechten op dienstmerken is van belang dat voor franchise-overcen-
komsten, nadat zij voorzover er geen sprake was van marktenverdeling of beperking 
van prijsconcurrentie, in beginsel aanvaard waren door het HvJ EG (par. 2.3.3), nu 
een bijzondere groepsvrijstelling ex art. 85 lid 3 EEG-Verdrag bestaat (zie hierboven). 
Onder (ongeveer dezelfde) voorwaarden zijn afbakeningsovereenkomsten en schikkin-
gen over de uitoefening van merkrechten in beginsel eveneens toegelaten (par. 4.2). 

8. CONCLUSIES 
De voorgaande hoofdstukken vormen een hoofdzakelijk positief-rechtelijke 
benadering van het recht inzake twee typen van onderscheidingstekens: mer-
ken en handelsnamen. Dit hoofdstuk wil ik benutten voor een samenvoeging 
(met grote stappen in zeven-mijls-laarzen) van enkele hoogst persoonlijke 
voetnoten bij verschillende aspecten van dit rechtsgebied. 
De wortels van dit werk lagen ooit in een studie naar het 'conflict merk/han-
delsnaam'; de aspecten van dat conflict spelen nog steeds als een rode draad 
door de hoofdstukken. Het zou echter vanzelfsprekend weinig zinvol zijn 
geweest niet tevens het 'gehele' handelsnamen- en merkenrecht onder de loep 
te nemen. 
Het recht inzake onderscheidingstekens omvat meer dan handelsnamen- en 
merkenrecht. Voor handelsnamen en merken bestaan evenwel bijzondere wet-
telijke bepalingen met regels omtrent verkrijging en verlies van het recht, 
omtrent beschermingsinhoud en -omvang van het recht, omtrent duur van het 
recht, omtrent het object van onderscheiding. De merken- en handelsnamenre-
gelingen verschillen echter onderling sterk en hebben ook verschillende ont-
wikkelingen doorgemaakt. Nog buiten de kwestie van de aard van het recht, 
wijs ik op de internationale dimensie die aan het merkenrecht eigen is (en altijd 
is geweest), de ontwikkelingen inzake het mcrkbegrip (dat steeds ruimer is 
geworden) en de omvang van het merkrecht (tot voor kort ook zeer ruim), die 
als zodanig ontbreken bij het betrekkelijk immobiele handelsnamenrecht. 
Opvallend is dat de Benelux Mcrkenwet, na jarenlang een betrekkelijk rustig 
bezit te zijn geweest van de wetgever, nu op de helling staat om enige wijzigin-
gen, aanpassingen en toevoegingen te ondergaan. De Handelsnaamwet is 
evenzeer een rustig bezit van de wetgever, en van wijzigingen van het kaliber 
die het merkenrecht gaan treffen, is geen enkele sprake. Het begrip handels-
naam is veel statischer gebleken en geheel nationaal bepaald (de afwezigheid 
van internationale regelgeving heeft daarin ongetwijfeld meegespeeld). Het 
merkenrecht krijgt in dit hoofdstuk dan ook dienovereenkomstig wat meer 
aandacht. 
De introductie van het dienstmerk onder de BMW in 1987 laat zich omschrijven 
als het opvullen van de lacune tussen de BMW en de Hnw. Er bestond 
uiteindelijk niet voldoende grond om aan dienstmerken niet dezelfde op de 
BMW te baseren bescherming toe te kennen als aan warcnmcrken. Het Dienst-
merkenprotocol heeft evenwel een overgangsregime in het leven geroepen dat 
zonder twijfel, en mede gezien het lastig te maken onderscheid tussen handels-
namen en dienstmerken, ingewikkeld mag worden genoemd. Tot grote proble-
men heeft dit overigens in de praktijk (nog) niet geleid. 
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Enige omstandigheden hebben kennelijk bijgedragen aan het uitblijven van 
door mij (en anderen) wel gevreesde problemen. Het aantal zogenaamde 
'40A-depots' in 1987 is laag geweest (althans lager dan in 1971 als gevolg van 
het in werking treden van de BMW voor warenmcrken gold), en juist aan deze 
categorie van depots kleven de nodige bijzondere complicaties. In tegenstelling 
tot in 1971 leidde het niet-verrichten van een depot niet tot het verlies van 
rechten. Voor verreweg de meeste rechten op dienstmerken geldt inmiddels dat 
zij voortvloeien uit een 'normaal' art. 3 BMW-depot. Ik vermoed overigens wel 
dat in een aantal geschillen de impliciet aanwezige rechtsvragen niet honderd 
procent zijn uitgebeend, en dat vloeit dan wellicht toch weer wél voort uit het 
gecompliceerde karakter van het overgangsregime. 
Belangrijk is tenslotte dat noch de BMW, noch de Handelsnaamwet de gebrui-
ker van een teken ter onderscheiding van diensten dwingt (ten tijde van depot 
of ten tijde van het inroepen van bescherming in rechte) te kiezen tussen 
bescherming op grond van de ene of de andere wet. Men kan in voorkomende 
gevallen voor één anker of voor beide ankers gaan liggen. 
De afwezigheid van zo'n keuzedwang leidt in mijn ogen ook tot het ontbreken 
van in de praktijk gebleken échte problemen rond de rechtsvraag 'gebruik als 
merk' of 'gebruik als handelsnaam'. Het is immers altijd minstens één van 
beiden. Dit sluit niet dat in voorkomende gevallen juist het verschil tussen 
beschemningsomvang op grond van merkenrecht (ruimer immers) c.q. han-
delsnamenrecht de rechter ertoe heeft gedwongen zich toch enigszins te ver-
diepen in deze vraag. De vooralsnog schaarse antwoorden op deze vraag geven 
geen aanleiding tot Ongerustheid'. Daar waar de onderneming de afne-
mer/consument 'toespreekt', herkenbaar benadert, daar is sprake van een 
handelsnaam; daar waar de dienstverlening wordt geabstraheerd van de on-
derneming als geheel, daar waar de geïsoleerde dienstverlening een naam heeft 
gekregen (of anderszins een aanduiding), is sprake van een dienstmerk. Daar-
mee is nog geen antwoord gegeven op de vraag waarin nu de rechtvaardiging 
is gelegen voor dat verschil in beschermingsomvang (zie nader hieronder). 
In ieder geval enigszins tot mijn verbazing zijn vooralsnog in de rechtspraktijk 
uitgebleven de in par. 7.7 beschreven kwesties omtrent de ruimere bescher-
mingsomvang van het merkrecht als gevolg van het Dicnstmerkenprotocol. De 
bijv. in de sfeer van reparatie, verhuur, leasing en onderhoud (typische vormen 
van dienstverlening) van merkartikelen te verwachten problemen rondom 
gebruik van het warenmerk (en in tweede instantie: het dienstmerk) zijn 
vooralsnog uitgebleven; althans in de gepubliceerde rechtspraak heb ik geen 
voorbeelden van een problematische want te ruime toepassing gevonden. 
Ondanks het feit dat daar in enige gevallen op het eerste oog alle aanleiding 
toe was, is slechts zelden het voordien ook mogelijke beroep op het warenmerk 
uitgebreid met een (geslaagd) beroep op ofwel soortgclijkheid met de door de 
gedaagde geleverde diensten, c.q. op het door de merkhouder verrichte dienst-
merkdepot. 
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In de rechtspraak zijn evenwel de nodige mogelijke oplossingen voorhanden 
voor dit probleem. Allereerst valt te denken aan het arrest van het BenGH van 
5 okt. 1982 (Juicy/Juicy Frui t) waarin word t uitgemaakt dat bij de overeenstem-
mingsvraag indien daarbij zogenaamde 'zwakke' merken betrokken zijn, in 
sterke mate met belangen van concurrenten om met algemeen gebruikelijke 
aanduidingen hun produkten te kunnen blijven aanduiden, rekening dient te 
worden gehouden. Tevens is het regelmatig mogelijk gebleken om (buiten 
gevallen van soortgelijkheid) een beroep te doen op de 'geldige reden' van art. 
13A-1-2 BMW. Tenslotte sijpelt langzaam maar zeker (vooral in de literatuur) 
het belang van een beroep op de (grondwettelijk en via verdragen gewaarborg-
de) vrijheid tot informatieverstrekking door (art. 10 EVRM). Deze kwestie (en 
die van de informatievrijheid in relatie tot het mededingingsrecht in het alge-
meen) zal in de jaren negentig ongetwijfeld meer aandacht krijgen; ik verwijs 
daarvoor met name naar Verkade's rede uit 1990. De in Hoofdstuk 4 behandel-
de Harmonisatie-richtlijn geeft in ieder geval nog een kapstok voor de rechter 
die een halt wil toeroepen aan een te ver gaande claim gericht op een verbod 
van (onder meer) eerlijke gebruiken in het handelsverkeer. 
Als ik het goed zie, leert bestudering van de recente merkenrechtspraak dat 
deze langzaam maar zeker een ietsje terugkomt van de 'enge' interpretatie van 
het begrip 'geldige reden' van art. 13A-1-2 BMW, zoals die werd afgeleid uit 
het arrest van het BenGH van 1 maart 1971 (Clareyn/Klarein). Kennelijk 
realiseert men zich meer en meer de binding van dat arrest met dat specifieke 
geval (twee merken, gedeponeerd en gebruikt voor ongelijksoortige waren) c.q. 
ebt de achterliggende motivering (de nadruk op de verruimde merkbescher-
ming in vergelijking met de Merken wet 1893) langzaam weg, in rail voor een 
opwaardering van fundamentele vrijheden in het handelsverkeer. 
Het is naar mijn mening volstrekt te billijken dat het Bencluxmcrkenrccht een 
ruim 'gelijkenis'-begrip kent alsmede de mogelijkheid biedt dat de merkhou-
der in rechte opkomt tegen schadevormen buiten direct en indirect verwar-
ringsgevaar (oftewel de klassieke merkbescherming). Waar merken nieuwe 
functies gaan uitoefenen, waar overigens het merk veel meer is gaan betekenen 
dan slechts een middel ter onderscheiding, daar ligt het voor de hand dat de 
merkhouder op verschillende manieren kan worden benadeeld in de exploita-
tie van zijn merk. De BMW heeft in dat opzicht een belangrijke rol gespeeld bij 
de totstandkoming van de Harmonisatierichtlijn; deze richtlijn is voor de 
EEG-Lid-Staten nu aanleiding hun merkenwetten op een andere leest te schoei-
en. Al te lang is in de Benelux echter vastgehouden aan enerzijds het 'nood-
zaak-criterium' van het Clareyn/Klarein'-arrest (zelfs zodanig alsof dat zo 
ongeveer nog slechts gevallen van overmacht zou omvatten) en anderzijds aan 
het 'schade'-begrip van art. 13A-1-2, mede zoals dat is geïnterpreteerd in 
hetzelfde arrest (hoezeer deze interpretatie ook strookt met de door mij hier-
boven geschetste ontwikkeling). Op p. 106 van dit werk verdedig ik dat het 
begrip 'schade', zoals bedoeld in art. 13 A-l-2 BMW niet hetzelfde is als bijv. 'elk 
potentieel vermogensnadecl'. In een economische orde die juist is gegrondvest 
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op uitgangspunten als vrijheid van beroep en bedrijf, vrijheid om te concurre-
ren en de vrijheid om voort te bouwen op andermans prestaties zijn 'slechts' 
bepaalde vormen van schade in het economisch verkeer onrechtmatig te noe-
men. Wellicht dat in de wetenschap spoedig, althans op nog omvangrijker 
schaal en intensiever dan tot op heden de relatie tussen recht en economie aan 
de orde komt. Hiermee is niet gezegd dat de juridische inrichting van het recht 
betreffende de intellectuele eigendom dient te geschieden naar de enkele 
maatstaf van wat de 'markt', de 'consument' of welke economische grootheid 
dan ook eist. Indien men in het merkenrecht slechts als uitgangspunt zou 
hanteren dat de consument niet mag worden misleid of in verwarring gebracht 
dan zou het merkenrecht een geheel andere gedaante moeten aannemen. De 
Merkenwet zou dan in feite slechts collectieve merken moeten kennen die door 
een ieder die dat wenst en daartoe in staat is moeten kunnen worden aange-
wend als onderscheidingstekens voor de produkten van zijn onderneming, 
mits die produkten maar voldoen aan de eisen die het reglement ex art. 12 en 
22 BMW stelt aan gebruik van het merk. Kortom, een soort franchise-systeem, 
met toezicht van de merkhouder (de democratische organisatie van de gebrui-
kers van het merk, die besluiten neemt omtrent alle aangelegenheden betref-
fende het door de organisatie gedeponeerde merk) en het Openbaar Ministerie. 
Echter, een ieder die het produkt produceert conform het reglement, dient het 
merk dan ook te kunnen gebruiken, zonder dat daartoe een nadere expliciete 
toestemming van de merkhouder nodig is. Het gevolg is dat de consument 
altijd krijgt waar hij naar zoekt, terwijl de merkgebruikers volop jegens elkaar 
kunnen concurreren door middel van de prijs van het produkt. Deze visie is 
echter traditioneel in strijd met het eigendomsrcchtelijke, absolute karakter van 
het recht op een merk. Een merk is een 'goed', waarover men in beginsel de 
vrije beschikking heeft. 
Het lijkt mij in ieder geval buiten kijf staan dat (zeer) in het algemeen merkge-
bruik in een informatieve contckst, waarbij een zekere proportionaliteit tussen 
gebruik van het merk, aard van het merkgebruik in casu en doel van het 
merkgebruik wordt in acht genomen, terwijl op zich niet wordt afgedaan aan 
de (mijns inziens terecht beschermbare) reputatie van het merk, toelaatbaar 
dient te zijn, ook indien dit geschiedt zonder toestemming van de merkhouder. 
Belangrijk is tevens dat door het merkgebruik niet de suggestie wordt gewekt 
ofwel de merkhouder te zijn, ofwel dat men op de één of andere wijze (juridisch 
of economisch) is gelieerd aan de (organisatie van de) merkhouder. 
In deze contekst dient ook de relatie tussen individuele vergelijkende reclame 
(waarin de merknaam van het produkt van de concurrent wordt genoemd) en 
merkrecht te worden bezien. Daar noch de richtlijn, noch de Gemeenschaps-
merkenverordening, noch het Ontwcrp-protocol voorzien in een regeling, zou 
de rechter (in een proefproces?) het (op eigen houtje) toch eens moeten aandur-
ven de door vergelijkende reclame veroorzaakte 'schade' (if any) te toetsen aan 
bovengenoemde uitgangspunten. Indien die vergelijkende reclame overigens 
voldoet aan de (nog zeer vage) eisen van HR 29 maart 1985 (Pokon/Substral), 
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dan kan van merkinbreuk geen sprake zijn. Wellicht dat in Europees verband 
(zie ΒΙΕ 1990 p. 188, ΒΙΕ 1991 p. 70) nog sneller een knoop kan worden 
doorgehakt. 
Een juiste zaak acht ik tevens dat de Benelux-rcchter open blijkt te staan voor 
een elastische interpretatie van het merkbegrip ex art. 1 BMW (de richtlijn 
89/104 vormt op dit punt overigens geen belemmering). De publieksindruk 
speelt een doorslaggevende rol in deze, en wat is er in beginsel op tegen dat wat 
door het publiek als teken ter onderscheiding van een bepaald produkt, afkom­
stig van een bepaalde onderneming, wordt ervaren (al dan niet daartoe aange­
zet door de producent) als merk te erkennen (vooropgesteld dat de techniek 
voorziet in een adequate registratie van het 'teken'). 
In zijn rede uit 1990 zet Spoor volkomen terecht uiteen dat het merkbegrip in 
feite oeverloos is, maar verbindt daar (in een breed kader) toch een kritische 
noot aan. Ik zie echter werkelijk niet in welke gevaren verbonden zijn aan de 
(in mijn ogen) ruimhartige opvatting van de rechter, indien deze zich in eerste 
instantie laat leiden door de verkeersopvattingen, die altijd een zekere omlij­
ning van het merkbegrip met zich zullen brengen. Behoudens regels omtrent 
samenloop (zoals in art. 1 lid 2 BMW) en natuurlijk behoudens de grens van 
het onderscheidend vermogen mag aan de publicksbeleving een zware, zelfs 
doorslaggevende rol worden toegekend. Belangrijk is echter ook hier dat men 
zich realiseert dat het merkenrecht (zo goed als het handclsnamenrecht) onder­
deel uitmaakt van het mededingingsrecht; onze (westerse) economische orde 
is, zo goed als andere delen van de maatschappij, (vooralsnog) op zekere 
beginselen gegrondvest, en in (de ontwikkelingen van) die beginselen zal de 
ontwikkeling van het merkbegrip haar grenzen vinden. Daarmee ligt het 
zwaartepunt van de toets bij de rechter. De toets aan art. 1 jo. art. 14A lid la 
BMW mag met een gerust hart aan de burgerlijke rechter worden overgelaten. 
Deze is immers, veel meer dan welke andere instantie dan ook (zoals het 
Benelux Merkenbureau), in staat rekening te houden met alle omstandigheden 
van het geval (met name: inburgering), en om de deugdelijkheid van het merk 
te toetsen aan dergelijke algemene rechtsbeginselen. 
De ontwikkeling van het begrip handelsnaam is veel minder voortvarend en 
zal zelfs wel nooit de aspecten kennen die wij vanuit het merkenrecht kennen. 
Dit sluit niet uit dat er in het ongeschreven recht ruimte bestaat voor een ruimer 
'ondememingsteken', dat meer dan slechts 'namen' omvat. Ik meen niet dat er 
op dit moment behoefte bestaat aan een bijzondere wettelijke voorziening 
omtrent dergelijke tekens, waar ik in het bijzonder ook onder zou willen 
begrijpen 'winkelformules' (aankleding, verkoopmethode, inrichting, logo's, 
uniforme reclame). 
Indien men zo'n 'ondememingsteken' niet-zijnde-cen-handelsnaam zou wil­
len beschermen, lijkt een beroep op bijv. de 'Decca-formule' (uit het arrest van 
de HR van 27 juni 1986) mogelijk (de prestatie die op één lijn staat met wél 
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wettelijk geregelde objecten van i.e.-rechten) of conform de lijn van het Ni-
vea/Hamea-arrest van HR 5 maart 1943. 
De Benelux Merkenwet staat op het punt om, na de 'dienstmerken-operatie' in 
1987, verder gemoderniseerd te worden; niet alleen als gevolg van Benelux-ini-
tiatieven (de weigeringsbevoegdheid van het Benelux Merkenbureau, sancties 
en handhavingsmiddelen), doch ook en met name vanwege Europese regelin-
gen. 
De behandeling van het Protocol door het parlement nog even daargelaten, 
brengt de richtlijn enige minder en enige meer belangrijke wijzigingen met zich 
mee. Onder de laatste categorie schaar ik allereerst de introductie van de 
zogenaamde 'Gemeenschapsuitputting'. Deze (in feite) uitbreiding van de 
bevoegdheden van de merkhouder lijkt slechts te zijn ingegeven door handels-
protectionistische motieven (de mogelijkheid import uit derde-landen te kun-
nen weren), en lijkt in strijd met algemene rechtsbeginselen. De tweede 
ingrijpende wijziging betreft de uitbreiding van de bevoegdheden van de 
merkhouder zich op grond van het merkrecht te kunnen verzetten tegen 
verhandeling door zijn licentiehouder(s) van merkartikelen op ruimere gron-
den en in verdere fasen in de handelsketen dan de relatie tot zijn wanpreste-
rende licentiehouder(s); ik betwijfel of deze consequentie wel voldoende 
doordacht is. Zij lijkt rechtstreeks in strijd met (de geest van) de art. 85 en 86 
EEG-Verdrag, en is in ieder geval niet in overeenstemming met de 'oude' 
Nederlandse jurisprudentie inzake doorbreken van prijsbinding. 
Ook lijkt, mede in het licht wat hierboven te berde werd gebracht, het in de 
richtlijn gehanteerde 'schade'-begrip wat minder ruim dan tot nu onder de 
BMW werd aangenomen; de BMW zal conform de richtlijn aangepast worden, 
maar het laatste woord in dat opzicht is niet aan het Benelux Gerechtshof, maar 
aan de hoogste Europese rechter. Tenslotte wordt in het Ontwerp-Protocol nog 
een nieuwe nietigheidsgrond voorgesteld, die in feite het 'spiegelbeeld' van een 
doorsnee art. 13A-1-2 BMW-geval is. Daarmee lijkt niet te zijn bevorderd het 
uitgangspunt van de 'register-duidelijkhcid': met deze nietigheidsgrond wor-
den immers onzekere want vage en pas in rechte te bepalen begrippen als 
'reputatie' en 'bekendheid' in het stelsel van nietigheidsgronden geïntrodu-
ceerd. Voor het overige kent de richtlijn veelal 'technische' wijzigingen (enkele 
termijnen, de mogelijkheid van herstel van de gevolgen van niet-gebruik, een 
enkele wijziging van de bestaande nietighcids- en vervalgrondcn) die stuk voor 
stuk niet tot grote moeilijkheden aanleiding zullen geven. 
De introductie van het EEG-mcrk, waarvoor na veel vijven en zessen inmiddels 
een redelijk uitgewogen regeling is ontworpen, zal nog wel even op zich laten 
wachten. Op dit moment is de behoefte aan een dergelijk merk, gezien de nog 
niet of nauwelijks in te schatten depot- en searchkosten, en gezien het bestaan 
van de mogelijkheid tot het verrichten van een internationaal depot ex de 
Overeenkomst van Madrid niet groot. Op het moment echter dat de Gemeen-
schapsmerkenverordening daadwerkelijk in werking treedt (zal nog wel enke-
le jaren duren) en het Europese territoir als afzetmarkt niet nog slechts is 
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verdeeld in vele verschillende territoriale en functionele deelmarkten, zullen 
het niet alleen multinationale ondernemingen zijn die direct profijt kunnen 
hebben van de verrichting van een depot voor een EEG-merk. 
De voorgenomen wijzigingen betreffen deels ook het handhavings- en sanctie-
apparaat. Ondanks het feit dat de ontwerp-Wct Bestrijding Namaakprodukten 
(en de maatregelen die direct in Benelux-vcrband in het Ontwerp-Protocol zijn 
terechtgekomen) is voorgesteld in het kader van piraterij-bestrijding, blijft de 
nadruk liggen op het 'particulier initiatief', en dat is in dit geval een goede zaak. 
Of de merkhouder nu voldoende (en niet: te weinig of juist te veel) middelen 
heeft, moet toch nog worden afgewacht. Daar op dit terrein de rechter (met 
name ook die in kort geding) over veel vrijheid beschikt (en van die vrijheid 
tot op heden overigens ook zonder bijzondere wettelijke basis in het merken-
recht een adequaat gebruik heeft gemaakt), is het in ieder geval nuttig over een 
ondergrens aan middelen te beschikken. 
Ondanks mijn overtuiging dat de eerste gebruiker van een handelsnaam op dit 
moment zonder bijzondere Handclsnaamwet evenzeer bescherming tegen na-
bootsing had genoten (maar dan op basis van zorgvuldigheidsnormen ex art. 
6.162 NBW), zou ik bepaald niet willen pleiten voor afschaffing van de Han-
dclsnaamwet. 
De wet heeft in ieder geval een nuttige functie in het midden- en kleinbedrijf, 
kent een relatief eenvoudige procedure tot stopzetting van gebruik van on-
rechtmatige handelsnamen en kent hooguit enkele verouderde begrippen (ver-
warringsgevaar) en vereisten (art. 2 Hnw). Ik durf niet met zekerheid te stellen 
dat de Handelsnaamwet in de huidige vorm op dit moment door het parlement 
zou komen. De wet is immers niet helemaal meegegaan met de ontwikkelingen 
in het 'grote mensen-recht'. In dat verband zou eenzelfde soort commissie als 
die in zo'n korte tijd (in 1987) de Chipswet heeft ontworpen in een tijdsbestek 
van een jaar of twee eens wat aanpassingen van de Handelsnaamwet moeten 
voorstellen in verband met beslag, zekerheid, gerechtigdheid tot overdracht 
etc, dit om het intrinsieke verband met de merkenregeling niet te zeer uit te 
rekken en de wet weer 'up to date' te maken. 
Tot slot zou ik er nogmaals op willen wijzen dat het Benelux merkenrecht voor 
een belangrijk deel in de rechtspraak is en wordt ontwikkeld. Dit geschiedt, 
met name in kort geding, over het algemeen naar tevredenheid van de meeste 
betrokkenen. Zou er echter aanleiding kunnen bestaan tot het instellen van 
bijzondere, gespecialiseerde 'Merkenkamers' bij 'een' Arrondissementsrecht-
bank (bijv. die in Den Haag) of Gerechtshof, naar analogie van bijv. de Pacht-
kamer bij het Hof Arnhem of de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam? 
Met deze gedachte wordt nog al eens gespeeld, vooral in kringen van gespe-
cialiseerde advocatuur en juridische afdelingen van grote merkartikelfabrikan-
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ten. Onder de Merkenwet 1893 bestond overigens een exclusieve bevoegdheid 
van de Rechtbank Den Haag ter zake van acties gericht op de (doorhaling van 
de) inschrijving van een merk. Onder de BMW vallen inbreukzaken, nietig-
heids- en vervalacties alle onder de competentie van de volgens art. 37 BMW 
bevoegde rechter. 
Aan zo'n bijzondere kamer is mijns inziens geen behoefte, en zo'n gespeciali-
seerde rechter is mijns inziens zelfs niet wenselijk. Een merkengeschil is een 
geschil in rechte, waarin het misschien wél wenselijk is dat de scheidsman enige 
distantie tot het onderwerp heeft, dat hij in het geding (á la Asscher) 'een 
meester der metamorfose' is, een controleur van machtsuitoefening, die kan 
inspelen op de talloze gedaanten waarin het merkengeschil tot hem komt, en 
rekening kan houden met alle juridische aspecten die daarbij op tafel kunnen 
komen (waaronder natuurlijk de procesvoering en de overige regels van het 
materiële recht). In de praktijk vindt overigens al een 'natuurlijke' vorm van 
specialisatie plaats: door 'forum-shopping' (Haarlem, Amsterdam en Den 
Haag zijn niet slechts door loutere toepassing van regels van relatieve compe-
tentie 'koplopers'), door interne werkverdeling en door het aanstellen van 
gespecialiseerde waamemend-griffiers. Specialisatie in de advocatuur mag 
lonen, in de rechterlijke macht dient zij, voor wat betreft civiele zaken, beperkt 
te blijven. 
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1977 
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1979 nr. 14 p. 105, NJ 1979 nr. 337, SEW 1979 p. 164 (Sercnid/ 
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Rb. Amhcm 22 jan. 1981, ΒΙΕ 1981 p. 266 (The Blue Band) 53 
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Hof Amsterdam 14 nov. 1985, ΒΙΕ 1988 p. 132 (The Moodmakers) 27 
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nen) 54,106 
Pres. Rb. Breda 9 mei 1988, ΒΙΕ 1989 p. 13, Roadadvertising/ 
Adroad) 52 
Pres. Rb. Den Haag 18 mei 1988, BÍE1988 p. 277 (Tupak) 19 
Hof Amsterdam 26 mei 1988, ΒΙΕ 1990 p. 86 (Pagel merken en 
Pagel handelsnaam Π) 26 
Pres. Rb. Breda 14 juni 1988, ΒΙΕ 1989 p. 56 (Body/Body Mode) 54,59 
Hof Amsterdam 16 juni 1988,1ER 1988 p. 90 (Hofam) 94 
Hof Amsterdam 23 juni 1988,1ER 1988 p. 91 (Uitmarkt) 11,83,195 
Hof Den Haag 30 juni 1988, ΒΙΕ 1989 p. 42 (CBT-fruitkisten) 115 
Pres. Rb. Den Haag 26 juli 1988, ΒΙΕ 1990 p. 325,1ER 1989 p. 94 
(Chemeta) 25 
Pres. Rb. Haarlem 26 juli 1988, ΒΙΕ 1989 p. 340 (De Raay & De Jong) 27 
Hof Amsterdam 28 juli 1988, ΒΙΕ 1989 p. 128 (Chase Manhat­
tan/Chase Corporation) 35,203 
Pres. Rb. Den Haag 12 aug. 1988,1ER 1988 p. 112 (Mr. Clean Car) 111 
Pres. Rb. Haarlem 9 sept. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 294 (Stelcon/Starcon) 52 
Hof Den Bosch 13 sept. 1988, ΒΙΕ 1990 p. 151 (Drecntegel) 75 
Hof Den Haag 22 sept. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 179 (DHL-logo) 213 
HR 23 sept. 1988, NJ1989 nr. 740 (Beukema-twccling) 68 
Pres. Rb. Arnhem 26 sept. 1988, ΒΙΕ 1991 p. 39,1ER 1988 p. 113 
(Dynasty/Orient Dynasty) 57 
HvJ EG 27 sept. 1988 (zaak 65/86), NJ 1991 nr. 61 (Moroni-octrooi) 128 
Hof Amhem 4 okt. 1988, ΒΙΕ 1990 p. 49 (Erica) 36 
Hof Amhem 4 okt. 1988, ΒΙΕ 1990 p. 13 (3-D Polarsoft) 98,224 
HvJ EG 5 okt. 1988 (zaak 238/87), Ν} 1991 nr. 107, SEW 1990 p. 302 
(Volvo) 128 
HvJ EG 5 okt. 1988 (zaak 53/87), NJ 1991 nr. 106, SEW 1990 p. 302 
(Renault) 126,128 
Pres. Rb. Breda 21 okt. 1988, B/E 1990 p. 15 (Durex/Classic) 108 
Pres. Rb. Arnhem 28 okt. 1988, rolnr. 1988/584, nog niet gepubli­
ceerd (Michelin) 109 
BenGH 7 nov. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 181, N J1989 nr. 300 
(Omnisport) 52,97,118,224 
BenGH 7 nov. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 191, NJ 1990 nr. 300 (Hotel Alfa 
Louise) 204,205 
Rb. Haarlem 15 nov. 1988, ВІЕ 1990 p. 197 (Safari/Congo) 100 
BenGH 18 nov. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 329, NJ 1989 nr. 834 (Philip 
Morris/BAT) 20,44,93,94,96,151,155 
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Pres. Rb. Middelburg 29 nov. 1988,1ER 1989 p. 55 (Tijgcrbalscm) 111 
Hof Amsterdam 8 dec. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 253 (Interview/Markt­
view) 100 
Pres. Rb. Amsterdam 15 dec. 1988, ΒΙΕ 1991 p. 64 (Ocean-merken) 104 
Hof Amsterdam 22 dec. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 228 (Mercedes Benz/Mo-
tormeyer) 108,118 
Pres. Rb. Den Haag 28 dec. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 160 (Corniest Instru-
mentation/PTT-Contest) 34 
1989 
Pres. Rb. Haarlem 13 jan. 1989, ΒΙΕ 1989 p. 148 (Relatielijn) 213 
HR 20 jan. 1989, ΒΙΕ 1989 p. 212, Ν} 1989 nr. 375 (Tanderil II) 107,109 
Hof Amsterdam 9 febr. 1989, ΒΙΕ 1990 p. 45,1ER 1989 p. 38 
(Chanel-verpakkingen) 110,119 
Pres. Rb. Groningen 8 maart 1989, KG 1989 nr. 194 (Old McDo­
nald's) 109 
Hof Amsterdam 9 maart 1989, ΒΙΕ 1990 p. 10,1ER 1989 p. 56 (Art 
Promotion) 213 
Rb. Maastricht 5 april 1989, ΒΙΕ 1990 p. 217 (Boels) 20 
BenGH 14 april 1989, ΒΙΕ 1989 p. 329, Ν/1989 nr. 834 (Burber-
r/s/Supcrconfex) 75 
HR 21 april 1989,1ER 1989 p. 98 (Bacony-borrelzoutjes) 75 
Hof Amsterdam 11 mei 1989,1ER 1989 p. 75 (Orgelprojccten) 39 
Hof Den Bosch 23 mei 1989, ΒΙΕ 1990 p. 137, iER 1989 p. 92 
(McDonalds/McMussel) 104 
Hof Amsterdam 1 juni 1989, ВІЕ 1990 p. 169 (Speurpuzzels/ 
Speurplezier) 102 
Rb. Rotterdam 9 juni 1989, ΒΙΕ 1990 p. 133 (Video Arts/Video Art 
Schaay) 55 
BenGH 26 juni 1989, ΒΙΕ 1989 p. 256, NJ1989 nr. 836 (Isover/ 
Isoglass) 104 
Hof Leeuwarden 28 juni 1989, Ν} 1991 nr. 18 (Old McDonald's) 109 
Hof Den Bosch 11 juli 1989, ΒΙΕ 1990 p. 319 (Nr. 1 Software/First 
Software) 102 
Rb. Arnhem 13 juli 1989,1ER 1989 p. 94 (Shampoo-flessen) 95 
Rb. Den Bosch 4 aug. 1989, N] 1990 nr. 601 (Minoxidil) 94 
Rb. Rotterdam 3 sept. 1989,1ER 1990 p. Ill (Matchline) 92 
Hof amhem 5 sept. 1990, ΒΙΕ 1991 p. 41 (Sikkens/Chemie-Gro) 108 
Rb. Den Haag 6 sept. 1989,1ER 1990 p. 12 (Fitline) 52 
Pres. Rb. Breda 8 sept. 1989,1ER 1989 p. 112 (Intclimail) 59,210,219 
Hof Den Bosch 24 okt. 1989, ΒΙΕ 1991 p. 91, Ν/1990 nr. 486 
(Horyon) 30 
Rb. Utrecht 1 nov. 1989,1ER 1990 p. 14 (Vuitton-tas) 112 
Pres. Rb. Den Haag 7 nov. 1989, ΒΙΕ 1990 p. 321 (Bouquet/Banquet) 101 
Rb. Amsterdam 8 nov. 1989,1ER 1990 p. 59 (Matchline) 92,93 
HR 24 nov. 1989, ΒΙΕ 1991 p. 86 (Lincoln/Interlas) 111, 113 
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HR 1 dec. 1989, Ν/1990 nr. 190 (Burberry) 75 
Pres. Rb. Roermond 7 dec. 1989, ΒΙΕ 1990 p. 256,1ER 1990 p. 43 
(Wanssum I) 33 
HR 22 dec. 1989, NJ1990 nr. 433 (Hirschmann) 11 
Pres. Rb. Arnhem 22 dec. 1989, rolnr. 1989/776, nog niet gepubli­
ceerd (Piccadilly) 37 
Pres. Rb. Den Bosch 22 dec. 1989, ΒΙΕ 1990 p. 213 (Bonne Ma­
man/Grand Mère) 81 
3990 
Hof Amsterdam 4 jan. 1990, ΒΙΕ 1990 p. 314,1ER 1990 p. 36 (Spa- en 
Sourcy-etiketten) 101 
HR 5 jan. 1990, ΒΙΕ 1990 p. 72, Щ1990 nr. 728 (Kim) 94,96,151 
Pres. Rb. Roermond 11 jan. 1990, ΒΙΕ 1990 p. 267,1ER 1990 p. 46 
(Wanssum II) 33 
Pres. Rb. Amsterdam 18 jan. 1990,1ER 1990 p. 43 (Countdown 
Café) 53 
Pres. Rb. Amsterdam 25 jan. 1990,1ER 1990 p. 73 (Die Twee) 11 
Afdeling Geschillen van Bestuur 6 febr. 1990, AB 1990 nr. 256 
(Royal Rent B.V.) 61 
Rb. Amsterdam 7 febr. 1990,1ER 1990 p. 60 (Mark/General Texti-
les) 111 
Hof Den Bosch 19 febr. 1990, N] 1990 nr. 599 (Intelimail) 210,219,225 
HR 23 febr. 1990, NJ 1990 nr. 664 (SK&F/Hameco) 112 
Hof Den Haag 1 maart 1990, ΒΙΕ 1990 p. 62 (Burberry's II) 75 
HR 2 maart 1990, ΒΙΕ 1990 p. 199,1ER 1990 p. 64, NJ 1991 nr. 142 
(Droste/TjoWat) 83,100,104 
Hof Den Bosch 29 maart 1990, NJ 1990 nr. 807 (Parnassus) 10,55 
Pres. Rb. Arnhem 12 april 1990,1ER 1990 p. 66 (Namaak Reebok-
schoenen) 98 
Rb. Utrecht 2 mei 1990,1ER 1990 p. 88 (Piero Erbacei/Biracci) 102 
Hof Amsterdam 3 mei 1990, BMM-bulletin dec. 1990 p. 37 (Dino) 54 
Rb. Den Haag 16 mei 1990,1ER 1990 p. 85 (Tri-Ominos) 60,89 
Hof Den Bosch 22 mei 1990, ΒΙΕ 1991 p. 214 (Minoxidil) 94 
HR 15 juni 1990, NJ 1991 nr. 432 (Old McDonald's) 109 
Hof Den Haag 19 juni 1990, KG 1990 nr. 233 (CDA/DVP) 66 
HR 29 juni 1990, /ER 1990 p. 94 (Matrix) 16 
Pres. Rb. Den Haag 6 juli 1990, BMM-bulletin dec. 1990 (Jambo Safa­
ri) 194 
Hof Amsterdam 12 juli 1990,1ER 1990 p. 109 (Kringloop-merk) 94, 100 
Pres. Rb. Haarlem 3 aug. 1990,1ER 1990 p. 114 (My First Sony) 94, 103 
Pres. Rb. Haarlem 10 aug. 1990,1ER 1990 p. 143 (verwijdering char-
ge-nummers) 110 
Hof Amsterdam 13 september 1990,1ER 1990 p. 134 (Mint) 134 
HvJ EG 17 okt. 1990, ΒΙΕ 1991 p. 116, GRUR Int. 1990 p. 860 (Hag II) 127 
BißageZ 255 
Hof Arnhem 27 okt. 1989, rolnr. 90/67, nog niet gepubliceerd (Pic-
cadilly) 37 
HR 9 nov. 1990, Ν/1991 nr. 169 (Dupont/Globe) 82 
HvJ EG 13 nov. 1990, CML Review 1991 p. 205 (Marleasing) 161 
BenGH 10 dec. 1990, BÍE 1991 p. 219, Kortman/Remo Chemie) 122 
Hof Den Haag 20 dec. 1990,1ER 1991 p. 89 (Mercedes-service) 106,108 
BenGH 21 dec. 1990, ΒΙΕ 1991 p. 302, NJ1991 nr. 429 (Prince) 81 
Pres. Rb. Den Haag 28 dec. 1990,1ER 1991 p. 19, KG 1991 nr. 80 
(Wavin/Pipe Liners) 111 
1991 
Rb. Rotterdam 7 jan. 1991,1ER 1991 p. 70, KG 1991 nr. 32, Becel 
Goud) 123 
Pres. Rb. Breda 18 jan. 1991,1ER 1991 p. 40 (Sanex/Sanicur) 100 
Rb. Arnhem 24 jan. 1991, rolnr. 1990/935, nog niet gepubliceerd 
(Mercedes Benz/Zegam Zevenaar) 108 
Hof Leeuwarden 20 febr. 1991,1ER 1991 p. 37 (Timoptol) 97 
Rb. Den Haag 27 febr. 1991,1ER 1991 p. 68 (Swatch/Switch) 93 
Rb. Arnhem 5 maart 1991, rolnr. 1991/90, nog niet gepubliceerd 
(IPC) 107 
HR 15 maart 1991, RvdW 1991 nr. 80 (Valeo/Automotivc Products) 98,117 
HR 14 juni 1991, RvdW 1991 nr. 158 ('Bevoegd administrateur') 86 

BIJLAGE 3 
LIJST VAN UITSPRAKEN BETREFFENDE GELIJKE­
NIS VAN HANDELSNAMEN 1976-1991: 
(in chronologische volgorde) 
A. verwarringwekkende gelijkenis aangenomen: 
1. 'Van der Laan Scheepvaart- en Handelsmaatschappij (Nederlandse Antil­
len) NV' en 'Van der Laan Shipping and Trading Company (Netherlands 
Antilles) Inc.'/'Van der Laan Shipping7 - Pres. Rb. Rotterdam 25 juli 1977, 
ΒΙΕ 1978 p. 51 
2. 'Veka'/'Vekaplast' - Pres. Rb. Den Bosch 6 sept. 1977, ΒΙΕ 1978 p. 239 
3. 'Asscher's Diamant Maatschappij B.V.'/ 'Paul H. Asscher's Diamond 
Center B.V.' - Pres. Rb. Amsterdam 22 sept. 1977, ΒΙΕ 1978 p. 249, zie ook 
nr. 5 
4. 'Dico'/'Diko Best' - Pres. Rb. Den Bosch 20 jan. 1978, ΒΙΕ 1980 p. 120 
5. 'Asscher's Diamant Maatschappij B.V.'/'Paul Η. Asscher Jewellers', Paul 
Η. Asscher Jewelr/ en 'Paul H. Asscher' - Rb. Amsterdam 7 febr. 1979, ΒΙΕ 
1982 p. 159, NJ1980 nr. 81; zie ook nr. 3 
6. 'SeepaerdjeV't Silvcrcn Seepaerd' - Pires. Rb. Den Bosch 24 april 1978, te 
vinden bij Hof Den Bosch 7 febr. 1979, ΒΙΕ 1983 p. 135, Ν] 1980 nr. 25 
7. 'Sari'/'Sara' - Hof Amsterdam 14 febr. 1979, ΒΙΕ 1984 p. 24, NJ 1980 nr. 25 
8. 'ANWB'/'ENWB' - Rb. Utrecht 18 april 1979, ΒΙΕ 1980 p. 28 
9. 'Dirk van den Broek Multimarkf, 'Digros Multimarkt' en 'Dirkson Multi-
markt(en)7'Moby Dick Multimarkt' - Ktg. Amsterdam 13 juni 1979, ΒΙΕ 
1980 p. 83 
10. 'Hugé B.V.'/'Hulo Pannerden B.V.' en 'Hulo B.V.' - Rb. Arnhem 12 maart 
1980, ΒΙΕ 1981 p. 52 
11. 'Mulder's Fabriek Rollend Materieel N.V.'/'Mulder Machine Fabriek B.V.' 
- Pres. Rb. Utrecht 1980, ΒΙΕ 1982 p. 78; Rb. Den Haag 30 juni 1981, ΒΙΕ 1982 
p. 79 (vordering overigens op andere gronden afgewezen) 
258 Bijlage 3 
12. 'De Onderlinge Waarborgmaatschappij het Algemeen Ziekenfonds Haag­
landen U.A.7'De Haaglanden B.V.' - Rb. Den Haag 16 juni 1980, ΒΙΕ 1981 
p. 164 
13. 'Mero'/'Merofac' - Rb. Dordrecht 24 dec. 1980, ΒΙΕ 1982 p. 216 
14. 'Zeilvaart Amsterdam' /'Zeilvaart Enkhuizen' - Rb. Alkmaar 19 febr. 1981, 
ΒΙΕ 1982 p. 180 
15. 'Assurisk'/'Assurex' - Ktg. Dordrecht 16 april 1981, Prg. 1982 nr. 1740 p. 
178 (bevel tot wijziging van 'Assures' in 'Insurex' 
16. '(Uitgeverij) Intermediair'/'F.F. Intermediair Soesf - Rb. Utrecht 9 dec. 
1981, ΒΙΕ 1983 p. 281 
17. 'Share Inc.' en 'Share European Association'/'Share Nederland B.v.' - Rb. 
Amsterdam 22 dec. 1981, ΒΙΕ 1983 p. 18 
18. 'Piet Eveleens Import/Exporf/'Piet Evelens all Plants B.v. (i.o.)' - Rb. 
Haarlem 15 jan. 1982, ΒΙΕ 1983 p. 45 (wijziging aanbevolen van laatste 
naam in: 'Handelskwekerij All Plants Eveleens B.V.') 
19. 'Kluwer'/'Maarten Kluwer' - Hof Amsterdam 18 febr. 1982, ΒΙΕ 1983 p. 
173, N] 1983 nr. 154 
20. 'Wilms Hoet Sport Zentrasport'/'Wilms Floct Sport' - Hof Amsterdam 21 
mei 1982, ΒΙΕ 1983 p. 229, KG 1982 nr. 30 
21. 'Mitralux'/'Mitralux Nederland' - Rb. Amsterdam 15 sept. 1982, ΒΙΕ 1983 
p. 230 
22. 'Employment Service(s) Detachering B.V.' en 'Employment Service(s) 
Search B.V.'/'Employment Consultants' - Hof Amsterdam 16 dec. 1982, 
ΒΙΕ 1984 p. 54 {anders Pres. Rb. Utrecht) 
23. 'De Vries en Co.'/'Rcisbureau L.L. De Vries Zutphcn' - Pres. Rb. Zutphen 
16 febr. 1984 p. 58 
24. 'De Groot-Yachting Ammerzodcn'/'De Groot Marine - Rb. Den Bosch 20 
april 1983, ΒΙΕ 1984 p. 56, Ν/1984 nr. 218, Prg. 1983 nr. 2004 p. 547 (bevel 
tot wijziging van 'De Groot Marine' in 'Yachting Ammcrzoden B.V.') 
25. 'Samsom (Efficiency)', 'Samsom Microfilm Techniek' en 'Samsom Data 
Systemcn'/'Samson Computer Supplies B.V.' en 'Samdata Computer Sup­
plies' - Pres. Rb. Utrecht 9 mei 1983, ΒΙΕ 1984 p. 83 
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26. 'Tchibo (Frisch-Röst Kaffee A.G.)7'Tchibo Tabaksladen' - Pres. Rb. Den 
Bosch 16 mei 1983, ΒΙΕ 1984 p. 119 
27. 'Stars'/'Superstar' - Hof Den Haag 16 nov. 1983, ΒΙΕ 1985 p. 373, Ν] 1984 
nr. 602 
28. 'Radio-, Televisie- en Electrotechnisech Bedrijf Jansen B.V.'/'(Firma) A. 
Janssen (Electra, Radio, T.V.)' - Pres. Rb. Zutphen 1 dec. 1983, ΒΙΕ 1984 p. 
265 (wèl voldoende onderscheid: 'Janssen-Lieren') 
29. 'Klokkenhal С Noltc7'(Chris) Nolte' - Ktg. Rotterdam 14 dec. 1983, ΒΙΕ 
1985 p. 8 
30. 'A.A.C. Algemeen Applicatie Centrum'/'A. A.C. (Automatiserings Advies 
Centrum)' - Pres. Rb. Den Bosch 5 jan. 1984, ΒΙΕ 1984 p. 236 (wèl voldoende 
onderscheid: 'Automatiserings Adviescentrum) 
31. 'Arrow Air(ways)'/'Arrow Airfreight' - Hof Amsterdam 5 jan. 1984 - Pres. 
Rb. Haarlem 6 febr. 1984, ΒΙΕ 1985 nr. 65 p. 423 
32. 'Rijschool Zaanstad'/'Dienstverlencnd Bemiddelings-bureau Zaanstad' -
Pres. Rb. Haarlem 6 febr. 1984, ΒΙΕ 1985 p. 423 
33. 'Crossair A.G. (für Europäischen Regional Luftverkehr)'/'Reisbureau 
Crossair' - Rb. Amsterdam 27 juni 1984, ΒΙΕ 1985 p. 7 (vordering overigens 
om andere reden afgewezen) 
34. 'Firma C.J.M. HackenbcrgV'Juwclicrs C.M.J. Hackenberg-Rohweder en 
J.J. Kloprogge' - Pres. Rb. Middelburg 6 april 1984, KG 1984 nr. 125 (impli­
ciet, vordering op andere gronden afgewezen) 
35. 'Hulst BehangV'Ton van der Hulst Bchangmode' - Pres. Rb. Rotterdam 25 
okt. 1984,1ER 1985 p. 56; zie ook nr. 36 
36. 'Hulst Behang* /Ton van der Hulst Wandbekleding' en 'Wanddecoratie 
Ton van der Hulsf - Pres. Rb. Rotterdam 20 dec. 1984,1ER 1985 p. 56 (wèl 
voldoende onderscheid: 'Ton van der Hulst Verf - Stoffen - Wandbekledin-
gen'); zie ook nr. 35 
37. 'You'/'Double You' - Hof Den Haag 23 jan. 1985, NJ 1986 n. 500 
38. 'Stichting Pluche & Plastic'/'Het Salonorkcst Pluche' - Rb. Den Bosch 20 
maart 1985, ΒΙΕ 1986 p. 58,1ER 1985 nr. 57 p. 117 (om andere redenen géén 
verwarringsgevaar) 
39. 'Van Maaren Optiek'/'Van Maaren Тор-Optiek' - HR 29 maart 1985, ΒΙΕ 
1986 p. Il l , NJ 1985 nr. 606 
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40. 'Schonck en Lammen B.V.'/'Makclaarskantoor G. Schonck' - Rb. Breda 30 
juli 1985, ΒΙΕ 1987 p. 47 
41. 'Graaf Floris V van Muiden'/'Graaf Jan I van Harlingen' - Pres. Rb. 
Leeuwarden 29 aug. 1985,1ER 1985 p. 96 
42 'Kniphal'/'Knipstal' -Rb. Alkmaar 14nov. 1985, ΒΙΕ 1987p.91: verwarring 
43. 'DecoSol'/'Delsol' - Hof Amsterdam 28 nov. 1985, ВІЕ1986 p. 275 
44. 'Hallington'/'Rollington' - Pres. Rb. Den Bosch 16 jan. 1986, ΒΙΕ 1986 p. 
344 
45. 'DirektbankV'Direkt-Post' - Hof Amsterdam 27 maart 1986, JER 1986 p. 55 
46. 'Star Shipping A/S'/'Star Shipping B.V.' - Hof Amsterdams juni 1986, ΒΙΕ 
1987 p. 13 (op andere gronden overigens geen verwarringsgevaar aange­
nomen) 
47. 'AA-Tax'/'Aatax Almcre' - Rb. Zwolle 28 april 1987, B1E 1987 p. 313: 
verwarring 
48. 'Comp-U-Card'/'Compu Car' - Hof Den Haag 1 mei 1987, ΒΙΕ 1988 p. 130, 
ÍER 1987 p. 118: verwarring 
49. 'Schoonheidssalon Margriet' en 'Instituut voor Huid- of Schoonheidsver-
zorging Margriet'/'Schoonheids Magrict' en 'Salon Magritha van Elburg* 
- Pres. Rb. Zwolle 26 mei 1987, ΒΙΕ 1988 p. 15: verwarring 
50. 'Friends'/'Lipstick & Friends' - Pres. Rb. Haarlem 31 juli 1987, ΒΙΕ 1989 p. 
49: verwarring 
51. 'Pizza Express'/'Picasso Pizza Express' - Pres. Rb. Rotterdam 13 aug. 1987, 
ΒΙΕ 1990 p. 257: verwarring 
52. 'Jevcka'/'Geveka' - Hof Den Haag 10 sopt. 1987, ΒΙΕ 1989 p. 198: verwar­
ring (vordering overigens op andere gronden afgewezen) 
53. 'Vizza Express'/'Pizza Bussola Express' - Pres. Rb. Haarlem 8 dec. 1987, 
ΒΙΕ 1988 p. 118: verwarring 
54. 'Parfumerie Mignon'/'Galcrie Mignon Supermarkt' - Pres. Rb. Amster­
dam 4 febr. 1988, B1E 1990 p. 18,1ER 1988 p. 30: verwarring 
55. 'Knipperberg's Uitgeverij'/'Th. Knipperberg & Co. Wctenschapsuitge-
vers' - Pres. Rb. Amsterdam 10 maart 1988, ΒΙΕ 1988 p. 284: verwarring 
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56. 'Oriental Restaurant Dynasty', 'Dynasty (Oriental Cuisine)' en '(Oriental 
Restaurant The) Royal Dynast/ /'Orient Dynast/ - Pres. Rb. Arnhem 26 
sept. 1988, ΒΙΕ 1991 p. 39: verwarring 
57. 'Intcrcollege Nederland'/'Wittenberg Intcrcollegc' - Rb. Zutphen 1 dec. 
1988, Ν] 1989 nr. 696: verwarring 
58. 'Groter Branddeuren'/'Balm & Gorter Branddeuren' en 'Balm, Gorter 
Ijmuiden/Nederland' - Pres. Rb. Haarlem 30 dec. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 195: 
verwarring 
59. 'Horyon B.V.'/'Harry Horyon' - Hof Den Bosch 24 okt. 1989, ΒΙΕ 1991 p. 
15, Ν} 1990 nr. 486: verwarring 
60. 'West Nederland'/'West Nederland Milieu' - Pres. Rb. Den Haag 1 nov. 
1989, ΒΙΕ 1991 p. 2251ER 1990 p. 17: verwarring 
61. 'Kersten Wanssum'/'Walswerk Wanssum', 'Walscrij Wanssum', 'Buig­
werk Wanssum', 'Proefwalscrij Wanssum', 'Profielwalswerk Wanssum' en 
'Apparatenbouw Wanssum'/ - Pres. Rb. Roermond 7 dec. 1989, ΒΙΕ 1990 
p. 256, JER 1990 p. 45: verwarring; zie ook nr. 62 
62. 'Kersten Wanssum'/'Walswerken Noord-Limburg', 'Wals- en Buigwerk 
Limburg B.V. - (o.g.v. art. 1401 BW) Pres. Rb. Roermond 11 jan. 1990, ΒΙΕ 
1990 p. 267,1ER 1990 p. 46: verwarring; zie ook nr. 61 
63. 'Intermail'/'Intelimail' - Hof Den Bosch 19 febr. 1990, ΒΙΕ 1991 p. 48: 
verwarring 
64. 'Slaapdonado'/'Slaapdonado '9ff - Pres. Rb. Haarlem 7 aug. 1990, ΒΙΕ 1991 
p. 224 
В. Geen verwarringwekkende gelijkenis aangenomen: 
1. 'Onroerend Goed Maatschappij Regio Holland B.V.' en 'Regio Holland 
B.V.'/'Bemiddelingsburo Holland Noord' en 'Holland Noord B.V.' - Pres. 
Rb. Alkmaar 8 april 1976, B1E1977 p. 243 
2. 'Alarma 337'Alarm 2000' - Pres. Rb. Den Haag 8 juni 1977, ΒΙΕ 1978 p. 241 
3. 'Fruto Vers-markt'/'Spar Versmarkf - Pres. Rb. Almelo 29 juli 1977, ΒΙΕ 
1978 p. 81 
4. 'Van der Noort Brilmode'/'Visser Brilmode' - Hof Amsterdam 3 aug. 1977, 
BÍE 1978 p. 112 
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5. 'Aktie 68' en 'Aktie 68-Intcroffice B.V.'/'Uitzendburcau Interaktie' - Rb. 
Utrecht 26 sept. 1979, ΒΙΕ 1983 p. 175 
6. 'Brilpoort'/'Brilpost' - Pres. Rb. Maastricht 3 okt. 1980, ΒΙΕ 1982 p. 81 
7. 'H. v.d. Kamp, Kantoor- en Bedrijfsmeubelen B.V.'/'B.V. ODA v/h H.J. van 
de Kamp' - Hof Den Bosch 19 juni 1981, ΒΙΕ 1982 p. 106 
8. 'G. IJskes & Zonen B.V.'/'Palen Jan IJskes B.V.' - HR 26 juni 1981, ΒΙΕ 1982 
p. 120, Ν} 1981 nr. 514 
9. 'BallyV'Baileys' - Rb. Amsterdam 8 juli 1981, ΒΙΕ 1982 p. 96 
10. 'Kreatief'/'Karwei en Kreatief' - Pres. Rb. Alkmaar 28 dec. 1981, ΒΙΕ 1983 
p. 78 
11. 'Bel Air Touroperators' en 'Reisorganisatie Bel Air'/'Bonair' - Pres. Rb. 
Zutphen 25 febr. 1982, ΒΙΕ 1982 p. 207, JCG 1982 nr. 35 
12. 'GmbH Miele & Cie.'/'Mieloo Tegclunie B.V.' - Hof amsterdam 31 maart 
1983, ΒΙΕ 1984 p. 110 
13. 'Hij' en 'Jij'/'Youtiek' - Hof Den Haag 7 dec. 1983, ΒΙΕ 1985 p. 365 
14. (volgens de Rb. 'uitsluitend' op basis van art. 1401 BW) 'Almarkt/'A-
Markf -Rb. Alkmaar 26 sept. 1985, B/E 1986 p. 304 
15. 'Rodier Paris, Elegance de l'optique'/'Elcgance Brillen', 'Optique Elegance' 
en Optique Elegance International' - Hof Arnhem 4 nov. 1985, ΒΙΕ 1987 p. 8 
16. 'Seaship'/'Sealiner' - HR 6 dec. 1985, N J1986 nr. 292 
17. 'Interieur 84,9e internationale biennale voor woonkreativiteit'/'Intericur 
RAI 86' - Hof Amsterdam 9 jan. 1986, ΒΙΕ 1987 p. 39 
18. 'Desiréc'/'Daisy Mode' - Pres. Rb. Haarlem 17 maart 1986, ΒΙΕ 1987 p. 64: 
geen verwarring 
19. 'Bouwccntrum'/'Farmex Agrarisch Bouwcentrum' - Rb. Leeuwarden 1 
mei 1986, te vinden bij HR 8 mei 1987, ΒΙΕ 1987 p. 265: geen verwarring 
20. 'Akzo'/'Ampo' - Rb. Amsterdam 9 sept. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 86: geen verwar­
ring 
21. 'Pizza Express'/'Picasso Express' - Pres. Rb. Rotterdam 4 dec. 1987, ΒΙΕ 
1990 p. 259: geen verwarring 
Bijlage 3 263 
22. 'Chase (Manhattan)7'Chase Corporation' - Hof Amsterdam 28 juli 1988, 
ΒΙΕ 1989 p. 128: geen verwarring 
23. 'Jaarbeurs van het Oosten'/'Jaarbeurs van Gelderland' - Pres. Rb. Arnhem 
29 juli 1988,1ER 1989 p. 23: geen verwarring 
24. 'Interview'/'Marktview' - Hof Amsterdam 8 dec. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 253: 
geen verwarring 
25. 'Corniest Instrumentation B.V.'/'PTT-Contest' - Pres. Rb. Den Ha ag 25 
dec. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 160,1ER 1989 p. 39: geen verwarring 
26. 'Thermae-Son'/'Thermcn Kastclenplein' - Pres. Rb. Den Bosch 5 jan. 1990, 
1ER 1990 p. 40: geen verwarring 
27. 'Kersten Wanssum'/'Plaatbewerkingsbcdrijf en Handelsonderneming 
Limburg B.V.' - (o.g.v. art. 1401 BW) Pres. Rb. Roermond 11 jan. 1990, ΒΙΕ 
p. 267, JER 1990 p. 46: geen verwarring 
28. 'Art Promotion (Amsterdam)'/Ά&Β Art Promotions' en 'Andreoli en 
Brenninkmeijer Art Promotions' - Hof Amsterdam 9 maart 1990, ΒΙΕ 1990 
p. 10,1ER 1990 p. 56: geen verwarring 
29. 'Akzo'/'Axxio', 'GPT Axxio' en 'VFG Axxio' - Rb. Den Bosch 23 maart 
1990,1ER 1990 p. 87: geen verwarring 

BIJLAGE 4 
In deze bijdrage zijn opgenomen gerechtelijke uitspraken (van 'lagere' Bene-
lux-rechters) met betrekking tot twee kwesties: (categorie A.) 'overeenstem­
ming' ex art. 13A BMW (met uitzondering van 'zonneklare' gevallen) en 
(categorie B.) 'grensgevallen' ter zake van 'onderscheidend vermogen' ex art. 
1 jo. 14 BMW (d.w.z. die gevallen waarin expliciet de deugdelijkheid van het 
teken ter sprake kwam). De uitspraken zijn gepubliceerd in de jaargangen 
1971-1991 van ΒΙΕ en 1985-1991 van 1ER; telkens is aangegeven of er sprake is 
van een begeleidende illustratie (*, in ΒΙΕ en **, in 1ER) of annotatie (Ann.). De 
bedoeling van dit register is het vergemakkelijken van een oriëntatie op twee 
belangrijke mcrkcnrechtelijke kwesties. 
Het onderscheid AA. en AB. (tussen woordmerken en beeldmerken-kwesties) 
berust op de zwaarte van de argumenten ontleend aan het woord-deel resp. 
het figuratieve/decoratieve of drie-dimensionale karakter van het merk. 
Categorie AB. is naar 'type' beeldmerk ingedeeld. Categorie B. tenslotte is 
verdeeld in 'deugdelijke' merken (voldoende onderscheidend vermogen) en 
'ondeugdelijke' merken (onvoldoende onderscheidend vermogen). 
A. OVEREENSTEMMING ex art. 13A 
AA. OVEREENSTEMMENDE WOORDMERKEN (woordmerken: merken 
die in overwegende mate ook auditief waarneembaar zijn) 
1. Pres. Rb. Haarlem 2 juni 1971, ΒΙΕ 1972 p. 82: 'Luxaflex', en tekens 'luxe Fete' 
en 'luxe VEBS', gedeponeerd resp. gebruikt voor jalouzieën 
2. Pres. Rb. Leeuwarden 22 juni 1971, ΒΙΕ 1974 p. 135: 'Hij', 'Zij' en 'Jij', 
gedeponeerd voor kleding, en teken 'Hij en Zij Modecentra N.V.', gebruikt 
in verband met kleding 
3. Hof Den Bosch 24 juni 1971, te vinden bij HR 26 mei 1972, B1E 1972 p. 193: 
'Seven Up' en '7Up' (o.a. 'Up'-mcrken), en teken 'Derby Up (Drink)', gede­
poneerd resp. gebruikt voor limonades 
4. Hof Amhcm 22 dec. 1971, te vinden bij HR 15 dec. 1972, ΒΙΕ 1973 p. 62 (*): 
'Spanplank', gedeponeerd voor plaatmateriaal voor de bouw, meubelma­
kerij en houtindustrie, en teken 'Spanoplan', gebruikt voor spaanplaat 
5. Pres. Rb. Breda 14 maart 1972, ΒΙΕ 1973 p. 83: 'Strizo', en teken 'Strikon', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor soortgelijke waren (overeenstemming in 
confesso tussen partijen) 
6. Hof Den Bosch 4 jan. 1972, BZE 1972 p. 151: 'Bredon', en teken 'Nipredon', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor farmaceutische produkten 
266 Bijlage 4 
7. Rb. Maastricht 24 fcbr. 1972, B1E 1972 p. 177: 'Luxaflex' en andere 'Luxa'-
merken, gedeponeerd voor zonneweringen, wand- en plafondbekledings-
panelen, deuren, kasten etc, en teken 'Luxamat', gebruikt voor keukens 
8. Pres. Rb. Utrecht 10 okt. 1972, ΒΙΕ 1976 p. 271: 'Pregnyl' e.a. 'Pre^-merken, 
en teken 'Pregnex", gedeponeerd resp. gebruikt voor een diagnosticum 
9. Rb. Den Haag 6 april 1973, ΒΙΕ 1974 p. 9: 'Sterling Shag' en 'Sterling', 
gedeponeerd voor resp. shag en tabak(-sfabrikaten), en teken 'John Ster­
ling, gebruikt voor aanstekers 
10. Rb. Amsterdam 19 april 1972, B1E 1973 p. 97 (*): 'Kijo', gedeponeerd voor 
kinderkleding, en tekens 'Pio' en 'Pio-Pio', gebruikt voor kleding 
11. Hof Den Bosch 2 mei 1972, ΒΙΕ 1973 p. 35: 'Raak', en teken 'Rakef, gedepo­
neerd resp. gebruikt voor limonades 
12. Hof Den Haag 24 okt. 1973, BJE 1976 p. 62, N] 1975 nr. 30: 'Rinck', en teken 
'Ringfoto', gedeponeerd resp. gebruikt voor brillen, brilaccessoires, opti­
sche en fotografische instrumenten 
13. Hof Arnhem 31 okt. 1972, ΒΙΕ 1973 p. 32: 'C&A', en teken 'ca', gedeponeerd 
resp. gebruikt voor kledingstukken 
14. Rb. Amsterdam 11 april 1973, B/£ 1975 p. 115: 'Pam' (met gestileerde 
druppel), voor industriële en aardolieprodukten, en teken 'Bam' (met 
daaronder in kleine letters 'Bcnzine-Aardolie Maatschappij'), gebruikt 
voor handel in benzine- en aanverwante produkten 
15. Hof Den Haag 28 juni 1973, BÍE1974 p. 162: 'Hij', 'Zij', 'Jij', 'Jullie', 'Ik', ' Wij' 
en 'His', gedeponeerd voor kleding, en teken 'Boutique Shé, gebruikt in 
verband met verkoop van dames- en meisjeskleding 
16. Hof Amsterdam 11 jan. 1974, B7E 1976 p. 66: 'Chark!, en teken 'LflrJf 
17. Pres. Rb. Arnhem 17 jan. 1974, BÏE 1975 p. 275: 'Seven Up' (e.a. 'üp'-mer-
ken), en tekens '(Riedel) Upper Class' en (Riedel) Upper Ten', gedeponeerd 
en gebruikt voor limonades 
18. Hof Den Bosch 4 febr. 1974, ΒΙΕ 1976 p. 41: 'Surfakote!, gedeponeerd voor 
verven, lakken en vernissen, en teken 'Supercoat', gebruikt in verband met 
muurbedekkingsproduk ten 
19. Rb. Amsterdam 12 juni 1974, te vinden bij Hof Amsterdam 5 maart 1980, 
ΒΙΕ 1981, p. 9: 'Paloma', gedeponeerd voor wijnen (w.o. sherry), en teken 
'Palomino', gebruikt voor sherry 
20. Rb. Kph. Luik 21 okt. 1974, B2E 1976 p. 137: 'LOM', en teken 'Marylou', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor identieke waren (kledingstukken) 
21. Pres. Rb. Den Haag 31 okt. 1974, ВІЕ 1980 p. 175: 'Tum-Tum', en teken 
'Jum-Jum', gedeponeerd resp. gebruikt (als titel) voor een sexblad 
22. Rb. Kph. Brussel 25 nov. 1974, ΒΙΕ 1976 p. 232: 'Calo/, en teken 'Agacalo/, 
gedeponeerd resp. gebruikt voor verwarmingsapparaten 
23. Rb. Amsterdam 12 maart 1975, ΒΙΕ 1976 p.212: 'Klima' (apart en als 'Klirm-
en achtervoegsel), en teken 'Ormaklima', gedeponeerd resp. gebruikt voor 
klimaa tregelingsmatcriaal 
24. Rb. Breda (Enkclv. Kamer) 13 mei 1975, ΒΙΕ 1982 p. 140: 
'Vitclma', gedeponeerd voor dieetprodukten (met name dieetmargarine), en 
teken 'Vitello', gebruikt voor - onder meer - margarine, eetbare oliën en vetten 
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25. Rb. Kph. Leuven 10 juni 1975, ΒΙΕ 1982 p. 40: 'Calinef, en teken 'Carlina, 
gedeponeerd resp. gebruikt voor parfums, zeep, cosmetica 
26. Rb. Amsterdam 14 aug. 1975, ΒΙΕ 1976 p. 242: 'Skinlife d'Helena Rubinstein', 
en teken 'Skinvitef, gedeponeerd resp. gebruikt voor parfumerieën 
27. Hof Amsterdam 24 sept. 1975, ΒΙΕ 1976 p. 261: 'Op losse groeven' en 'Op 
gouden groeven', en teken '(een tros vol gouden) groeven', gedeponeerd resp. 
gebruikt voor grammofoonplaten 
28. Hof Den Bosch 14 okt. 1975, BÍE 1977 p. 104, NJ1976 nr. 296: 
'Hij', 'Zij', 'Wij', 'jij', 'Ik, 'His' en 'jullie:, gedeponeerd voor kleding, teken 
'Forhim Herenmode', gebruikt in verband met een kledingwinkel 
29. Pres. Rb. Breda 13 jan. 1976, B/E 1976 p. 239: 'eSHa 2000', en teken 'S 2000', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor een preparaat voor aquaria 
30. Rb. Kph. Dendcrmonde 13 jan. 1976, B1E 1976 p. 185: 'Bel', en teken 
'Tricobel', gedeponeerd resp. gebruikt voor tricots 
31. Rb. Brcda 10 febr. 1976, te vinden bij Hof Den Bosch 16 febr. 1977, ВШ1978 p. 
233: 'Opti', gedeponeerd voor meubelondcrhoudsmiddelen, en teken 'Opti 
Clean', gebruikt voor vloer-, sanitair- en intericur-onderhoudsprodukten 
32. Hof Amsterdam 26 febr. 1976, B1E1977 p. 106: 'Hij', 'Zij', 'Jij', 'Hts', 'jullie?, 
'Ik, 'Wij' en 'He', en teken 'h.i.s.', gedeponeerd resp. gebruikt voor kleding 
33. Hof Amsterdam 18 maart 1976, te vinden bij HR 24 juni 1977, ΒΙΕ 1978 p. 
39: 'Monopoly", en teken 'Anti-Monopoly, gedeponeerd resp. gebruikt voor 
een gezelschapsspel 
34. Rb. Kph. Turnhout 15 april 1976, ΒΙΕ 1977 p. 214: 'Elnetf, en teken 'Belle 
net', gedeponeerd resp. gebruikt voor haarlak 
35. Rb. Haarlem 4 mei 1976, B1E 1977 p. 311: 'Saint-Gilles', gedeponeerd voor 
alcohol- en niet-alcohol houdende dranken, en teken 'Giles', gebruikt voor 
sherry- en portwijnen 
36. Rb. Kph. Antwerpen 6 mei 1976, ΒΙΕ 1977 p. 134 (*): 
'Godiva', en teken 'Goldona', gedeponeerd resp. gebruikt voor chocolade-
werken 
37. Pres. Rb. Rotterdam 5 okt. 1976, ΒΙΕ 1977 p. 232: 'Prodent' en 'Prokudent', 
en teken 'Purodent', gedeponeerd resp. gebruikt voor tandpasta (overeen­
stemming zeer impliciet) 
38. Rb. Den Bosch 17 dec. 1976, ΒΙΕ 1977 p. 312: 'Pirítta', en teken 'Piteras', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor tabak, tabaksfabrikaten, rokcrsartikelcn 
en lucifers 
39. Pres. Rb. Den Haag 5 jan. 1977, ΒΙΕ 1978 p. 229: 'Zeeslag', en teken 'Battaglia 
Navale', gedeponeerd resp. gebruikt voor eenzelfde type spel 
40. Hof Den Bosch 12 april 1977, BJE 1982 p. 316: 'Coca Cola' en teken 'Raak 
Cola', gedeponeerd en gebruikt voor limonade-gazeuse 
41. Pres. Rb. Amsterdam 2 juni 1977, ВІЕ1978 p. 114: 'Hij', 'Jij', 'His', 'He', 'Her', 
'Zij', 'She?, 'Jullie? en 'Wij', gedeponeerd voor kleding, en teken 'Youf, 
gebruikt in verband met een koffieshop annex damesmodewinkel 
42. Pres. Rb. Den Bosch 6 sept. 1977, ΒΙΕ 1978 p. 239: 'Veka', gedeponeerd voor 
ramen, deuren en kozijnen, en teken 'Vekaplast', gebruikt in verband met 
kunststof ramen 
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43. Pres. Rb. Arnhem 20 okt. 1977, ΒΙΕ 1978 p. 153: 'Metriform', en teken 'Centri-
form', gedeponeerd resp. gebruikt voor steigerconstructies en bekistingen 
44. Hof Leeuwarden 2 nov. 1977, ΒΙΕ 1978 p. 272: 'Harpagosan', gedeponeerd 
(o.m.) voor gedroogde wortels van Afrikaanse duivelsklauwen, en teken 
'Bioform harpago wortel ter bereiding van Harpago-thee', gebruikt voor 
soortgelijke waar 
45. Hof Den Haag 16 nov. 1977, BJE 1978 p. 269: 'Sano-Ginseng (extra plus)', 
gedeponeerd voor een farmaceutisch geprepareerd tonicum, en teken 
'Biosan Ginseng (extra f orte)', voor soortgelijk tonicum 
46. Hof Arnhem 30 mei 1978, ВІЕ1981 p. 39: 'Combicilline!, en teken 'Combimy-
ciruf, gedeponeerd resp. gebruikt voor farmaceutische produkten 
47. Hof Arnhem 30 mei 1978, B1E 1980 p. 177: a. 'Bavicalm', b. 'Bovitran' en с 
'Bovinarcon', en teken 'Bovimast', gedeponeerd resp. gebruikt voor farma­
ceutische en diergeneeskundige produkten (tussen a. en b., en teken) 
48. Rb. Zutphen 8 juni 1978, ΒΙΕ 1979 p. 11 : 'SM' en 'Sto//', gedeponeerd resp. 
voor bier en voor andere dranken, en teken 'Sjolk', gebruikt voor chocola­
dedrank 
49. Pres. Rb. Maastricht 7 aug. 1978, ΒΙΕ 1980 p. 132: 'Viledon', en teken 
'Klevadon', gedeponeerd resp. gebruikt voor plakband voor textiel 
50. Rb. Alkmaar 21 sept. 1978, ΒΙΕ 1979 p. 238: 'Compo' e.a. 'Compo'-merken, 
gedeponeerd voor bemestings- en grondverbeteringsmaterialen, en teken 
'Campa', gebruikt voor soort tomaat 
51. Rb. Breda 3 okt. 1978, ΒΙΕ 1982 p. 21: 'McCloud', gedeponeerd voor vrij-
etijdskleding, en teken 'Clouds', gebruikt voor kleding 
52. Pres. Rb. Den Haag 21 dec. 1978, ΒΙΕ 1982 p. 42: 'Dunhill', gedeponeerd 
voor rookwaren en luxe-artikelen (zoals toiletartikelen, lederwaren en 
schrijfbenodigdheden), en teken 'Christopher Dunhill', gebruikt voor bril­
len (impliciet overeenstemming) 
53. Rb. Amsterdam 10 jan. 1979, ΒΙΕ 1982 p. 17: 'Extra', en teken 'Extra!', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor waren van de klasse 16 
54. Hof van Beroep Bergen 23 jan. 1979, ΒΙΕ 1980 p. 91: 'Lavor (Саго)', en teken 
'Lavo (Carolin)', gedeponeerd resp. gebruikt voor reinigingsmiddelen 
55. Rb. Utrecht 18 april 1979, B/E 1980 p. 28: 'ANWB', gedeponeerd voor (o.m.) 
klasse 16-warcn, en teken 'ENWB', gebruikt in verband met een fietsers-
belangenorganisatie (impliciet overeenstemming) 
56. Pres. Rb. Amsterdams mei 1979, BJE1980 p. 92 (*): 'Mars', en tekens 'Venus', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor chocolade candy-bars (overeenstemming 
in één van de drie gevallen) 
57. Pres. Rb. Rotterdam 19 juni 1979, ΒΙΕ 1980 p. 115: 'leopard', en teken 
'Leopard' (waarbij de letter 'o' is vervangen door de kop van een katachtig 
roofdier), gedeponeerd resp. gebruikt voor kleding (met name schoeisel) 
58. Pres. Rb. Rotterdam 7 sept. 1979, ΒΙΕ 1982 p. 303: 'Wimpy, gedeponeerd 
voor broodjes met gekookte voedingsmiddelen (hamburgers), en teken 
'YJillempies', gebruikt voor vlecssnacks 
59. Pres. Rb. Amsterdam 20 dec. 1979, ΒΙΕ 1982 p. 19: 'lebrón', en teken 
'Kobron', gedeponeerd resp. gebruikt voor polyurethaan produkten 
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60. Rb. Amsterdam 13 febr. 1980, ΒΙΕ 1981 p. 6: 'Eusaprim', 'Daraprim', 'Syra-
prim', 'Duoprim' en 'Vetoprim', gedeponeerd voor farmaceutische en vete­
rinaire preparaten en stoffen en soortgelijke waren, en teken 'Sqjtoprim', 
gebruikt voor veterinair preparaat 
61. Rb. Amsterdam 19 maart 1980, ΒΙΕ 1981 p. 191: 'We/íe'-merken (waarin 
telkens de woorddelen 'Wel-', 'Well-', '-Well' en 'Wella' in voorkomen), 
gedeponeerd voor haarverfraaingsmiddclcn, en merken 'Chemowell' (als-
mede 'Lanowell', 'Vüawell', 'Optawell', 'Quickwell' en 'Primawell'), gebruikt 
voor chemische en cosmetische produkten, en tekens 'Wella', gebruikt 
voor haarverfraaingsmiddclcn 
62. Pres. Rb. Rotterdam 6 mei 1980, ΒΙΕ 1982 p. 304: 'Lego Duplo', gedeponeerd 
voor bouwelementen en speelgoed, en teken 'Duplo', gebruikt voor puz­
zels 
63. Pres. Rb. Breda 12 dec. 1980, ΒΙΕ 1981 p. 75: 'Mama Mia's', 'Yam Yam' en 
'Wokkels', gedeponeerd (en niet-gedeponeerd teken 'Super Chips') voor 
zoutjes en chips, en tekens (in advertentietekst) 'Hieper Chips', 'Papa Pia's', 
'Pokkels', 'FoeiFoei's' en 'Yak Yak's', voor zoutjes 
64. Rb. Haarlem 3 febr. 1981, ΒΙΕ 1982 p. 232 (Ann.: Ph.): Merk 'DEA', gede­
poneerd voor drogisterijartikelen, en teken 'DEKA', gebruikt voor drogis-
terijwinkels (impliciet overeenstemming) 
65. Pres. Rb. Maastricht 17 juli 1981, te vinden bij Hof Den Bosch 26 okt. 1982, 
ΒΙΕ 1984 p. 168: 'Seven Up', en teken 'Thums Up', gedeponeerd resp. 
gebruikt voor lemon en lime drink 
66. Hof Den Bosch 4 mei 1976, ΒΙΕ 1984 p. 116 (Ann. D.W.F. V, die melding 
maakt van een andersluidende Belgische gerechtelijke beslissing!): 'BIC', en 
teken 'BI', gebruikt voor sokken en kousen 
67. Hof Den Bosch 22 febr. 1977, B1E 1983 p. 362: 'Laurabolin', gedeponeerd 
voor geneesmiddelen en veterinaire pharmaceutica, en teken 'Lauracycli-
n¿, gebruikt voor antibiotica 
68. Pres. Rb. Maastricht 17 juli 1981, te vinden bij Hof Den Bosch 26 okt. 1982, 
ΒΙΕ 1984 p. 168: 'Seven Up' en teken 'Thums Up', gedeponeerd resp. gebruikt 
voor frisdranken 
69. Rb. Amsterdam 2 doe. 1981, ΒΙΕ 1983 p. 38, (*) (Ann. D.W.F. V.): 
Woord/beeldmerk 'Mobiel', gedeponeerd voor meubelen, en dito teken 
'Mobell', gebruikt voor meencemmcubelen en aanverwante artikelen 
70. Pres. Rb. Alkmaar 12 febr. 1982, ΒΙΕ 1983 p. 5: 'Soy-Soy', gedeponeerd voor 
sojacithinepoeders al dan niet met andere voedingsmiddelen vermengd, 
en teken 'Soy-Joy', gebruikt voor schnitzels vervaardigd uit sojameel 
71. Hof Den Haag 17 maart 1982, te vinden bij HR 14 jan. 1983, ΒΙΕ 1983 p. 358: 
'Handwerken zonder grenzen', en teken 'Koken zonder grenzen', beide titels 
voor tijdschriften 
72. Hof van Beroep te Gent 13 mei 1982, ΒΙΕ 1984 p. 14: 'Colivü Laves', 
gedeponeerd voor handel in farmaceutische nijverheid, en teken 'Colovif 
73. Hof Amsterdam 3 juni 1982, te vinden bij HR 3 febr. 1984, ΒΙΕ 1984 p. 312, 
Ν] 1984 nr. 385: 'Atrix' en teken 'Theratrix', gedeponeerd resp. gebruikt 
voor cosmetica 
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74. Rb. Arnhem 24 juni 1982, ΒΙΕ 1984 p. 51: 'Permacel', gedeponeerd voor 
zelfklevende tapes voor elcctronische toepassingen, en teken 'Permacol', 
gebruikt voor lijmen en borgmiddelen 
75. Hof van Beroep te Gent 1 okt. 1982, ΒΙΕ 1984 p. 73: 'Passina' en teken 
'Passiona', gedeponeerd resp. gebruikt voor alkoholvrije dranken, minerale 
en gazeuse wateren, siropen, e.a. prepara ten voor de bereiding van dranken 
76. Pres. Rb. Amsterdam 8 okt. 1982, ΒΙΕ 1983 p. 329: 'Apple II, en teken 'Apolo 
II, gedeponeerd resp. gebruikt voor computers 
77. Pres. Rb. Breda 30 dec. 1982, ΒΙΕ 1984 p. 17: 'St'Si' en teken 'Sifris', gedepo­
neerd resp. gebruikt voor frisdranken 
78. Pres. Rb. Rotterdam 2 febr. 1983, BJE 1985 p. 3: 'Toros' en teken 'Tormos', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor remblokkcn 
79. Rb. Kph. Brussel 4 mei 1983, ΒΙΕ 1984 p. 262 (Ann. V.N.H.): 'Mirbell', en 
teken 'Birkel', gedeponeerd resp. gebruikt voor 'patés alimentaires' 
80. Pres. Rb. Almelo 18 mei 1983, B1E 1984 p. 291: 'Yathzetf en teken 'Yatzy', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor gezelschapsspelen 
81. Rb. Kph. Antwerpen 10 juni 1983, ΒΙΕ 1984 p. 230: 'Duopal' en 'Uropal' 
enerzijds, en tekens 'Duophtal' en 'Uroka' anderzijds, gedeponeerd resp. 
gebruikt voor optische glazen 
82. Rb. Kph. Gent 23 juni 1983, ΒΙΕ 1986 p. 228: 'Kinmsand Novaltn', gedepo­
neerd voor muurbekledingen en overgordijnen, en teken 'Novalin', ge­
bruikt voor overgordijnen 
83. Pres. Rb. Amhcm 28 sept. 1983, ΒΙΕ 1984 p. 215: 'De Woonkrant' en teken 
'TTM-Woonkrant', gedeponeerd resp. gebruikt voor periodieken met daa­
rin advertenties en informatie omtrent onroerend goed 
84. Hof Amsterdam 8 maart 1984, ΒΙΕ 1986 p. 152: 'АррМ, gedeponeerd voor 
computers, en teken 'Apple Advertising (handelsnaam van reclamebureau) 
85. Pres. Rb. Rotterdam 8 maart 1984, ΒΙΕ 1985 p. 34: 'Fleurop' (collectief merk, 
gedeponeerd voor bloemen, bloemstukken etc), en teken 'Fleurpost', ge­
bruikt in verband met bloemenhandel 
86. Hof Amsterdam 19 dec. 1984, ΒΙΕ 1986 p. 49: 'ASI' (geplaatst in een cirkel), 
en tekens 'A.S.I. Acoustical Systems International B.V.' en 'A.S.I. IJsselstein' 
(handelsnamen voor ondernemingen werkzaam in de bouw) 
87. Hof Den Haag 23 jan. 1985, NJ 1986, nr. 500: 'Hy'-merken, gedeponeerd 
voor kleding, en teken 'Double You', gebruikt in verband met kledingzaak 
88. Pres. Rb. Den Bosch 15 maart 1985,1ER 1985 p. 56: 'Le Coq Sportif, gedepo­
neerd voor sportkleding, gymnastiek- en sportartikelen, en teken 'Le Duc 
Sportif, gebruikt voor trainingspakken 
89. Pres. Rb. Utrecht 18 april 1985, ΒΙΕ 1986 p. 106: 'Quick1 en teken 'Quick 
Burger', gedeponeerd resp. gebruikt voor vleeswaren 
90. Vz. Rb. Kph. Brussel 23 mei 1985, ΒΙΕ 1988 p. 113: 'Biss Dz//. Caroline', 
gedeponeerd voor dameskleding, en teken 'Carole Bis', gebruikt voor 
zomers kleed 
91. Rb. Kph. Brussel 3 juli 1985,1ER 1986 p. 114: 'Tartine de l'ecolier', en teken 
'Le petit écolier Lu', gedeponeerd resp. gebruikt voor koekjes 
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92. Hof Den Haag 11 sept. 1985, B7E 1986 p. 244: 'Cetol', gedeponeerd voor 
transparante beitsen en klcurbeitsen op hout, en teken 'C-Pol', gebruikt 
voor zelfpolijstend en aangroeiwerend middel aan te brengen op het 
onderwaterdeel van schepen 
93. Hof Arnhem 18 nov. 1985, ΒΙΕ 1987 p. 89: 'Bonfait' en teken 'BonmaiW, 
gedeponeerd resp. gebruikt voor salades en sausen 
94. Hof Amsterdam 28 nov. 1985, ΒΙΕ 1986 p. 275, en 1ER 1986 p. 35: 'DecoSol', en 
teken 'DelSol', gedeponeerd resp. gebruikt voor (decoratieve) zonweringen 
95. Pres.Rb.DenBoschl6jan.l986,Bi£ 1986p.344: 'Hallington',gedeponeerd 
voor overheaddeuren en daarbij behorende railsystemen, en teken 'Roi-
lington', gebruikt voor industriële afsluitingen; 'Hamilton' en 'Hamilton 
Produkten' (gedeponeerd voor eerdergenoemde waren), en teken 'Rolling-
ton' (gebruikt voor eerdergenoemde waren) 
96. Rb. Rotterdam 4 april 1986, ΒΙΕ 1990 p. 175 (Ann.: Ste.): 
'Billies', gedeponeerd voor luiers, en teken (slagzin) 'Beter voor baby's 
billetjes', gebruikt op luier-verpakking 
97. Vz. Rb. Kph. Brussel 22 april 1986, БІЕ 1987 p. 306, en 1ER 1986 p. 115: 
'ClarL·' en teken 'Cralfd, gedeponeerd resp. gebruikt voor schoenen 
98. Rb. Kph. Kortrijk 15 mei 1986, ΒΙΕ 1988 p. 129: 'Mira-X', en teken 'Samira', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor tapijten 
99. Rb. Den Bosch 27 juni 1986, ΒΙΕ 1987 p. 304: 'СагНег1, gedeponeerd voor 
onder meer luxe en exclusieve kleding en andere artikelen, en teken 
'Roland Cartier', gebruikt voor schoeisel 
100. Hof van Beroep Brussel 30 juni 1986, ΒΙΕ 1988 p. 29: '(Ferrerò) RochedW, 
en tekens 'Cote d'or' en 'Crocdor', alle gedeponeerd resp. gebruikt voor 
confiserie en chocolade 
101. Hof Amsterdam 10 juli 1986, ΒΙΕ 1987 p. 116 (Ann.: Ste.) 'Garden Club' en 
'Royal Club', en teken 'Royal Carden Staf, alle gedeponeerd en gebruikt 
voor tuinstoclen 
102. Rb. Den Bosch 15 aug. 1986, B2E 1987 p. 191: 'Catovit', gedeponeerd voor 
menselijke geneesmiddelen, en teken 'Catvit', gebruikt voor diergenees­
middelen 
103. Hof Den Bosch 4 nov. 1986,N/1987 nr. 595: 'Advance, en teken 'Tulip System 
P.C. Advance?, gedeponeerd resp. gebruikt voor computers 
104. Vz. Rb. Kph. Brussel 6 nov. 1986, ΒΙΕ 1988 p. 14, en 1ER 1987 p. 73: 'Redpoint', 
en teken 'Bluepoint', gedeponeerd resp. gebruikt voor kousen 
104. Hof Amsterdam 13 nov. 1986, ΒΙΕ 1987 p. 28: 'Choba', en teken 'Choca', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor chocoladcpasta, chocoladeboter en cho­
coladevlokken 
105. Pres. Rb. Arnhem 6 jan. 1987,1ER 1987 p. 32 (**): 'Dettol' gedeponeerd voor 
antiseptisch, desinfecterend middel, en teken 'Suridetoil', gebruikt voor 
synthetisch reinigingsmiddel 
106. Vz. Rb. Kph. Brussel 17 febr. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 198: 'Maaslander', en teken 
'Waaslander', gedeponeerd resp. gebruikt voor een weinig gezoute kaas 
107. Rb. Utrecht 18 febr. 1987, ΒΙΕ 1987 p. 224: 'Casaron', gedeponeerd voor 
pesticiden, en teken 'Casolon', gebruikt voor bedekkingsmaterialen 
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108. Rb. Amsterdam 18 febr. 1987/B/E1989 p. 226 (Ann.: V.N.H.): 'Esprit (deCorp. 
of: Sport)', gedeponeerd voor kleding, en teken 'Esprit Intemationa(a)l', 
gebruikt in verband met kledingwinkel: geen overeenstemming tussen 
'Esprit de Corp.' en 'Esprit International)!', maar wel indien 'Esprit de 
Corp.' wordt gebruikt in samenhang met 'Esprit'. 
109. Hof Arnhem 28 april 1987, ΒΙΕ 1987 p. 188: 'Antipoep' en teken 'Poep-weg, 
gedeponeerd rcsp. gebruikt voor chemische reukstof, met als werking dat 
honden en katten zich niet langer ophouden op plaatsen waar dat produkt 
is aangebracht 
110. Pres. Rb. Utrecht 25 juni 1987, ΒΙΕ 1990 p. 106: 'Legpuzzel' en 'Cijferlegpuz-
zel', en tekens 'Legletters' en 'Cijferleggers', (gedeponeerd resp. gebruikt) 
voor en in verband met bepaald type (kruiswoord-)puzzels; overeenstem­
ming tussen 'Cijfcrlegpuzzcl' en 'Cijferleggers' 
U I . Pres. Rb. Den Bosch 21 juli 1987, ΒΙΕ 1990 p. 42 (Ann.: D.W.F. V.: 'Lantech', 
en teken 'TechLAN', gedeponeerd resp. gebruikt voor computer (-software 
en randapparatuur) 
112. Pres. Rb. Haarlem 31 juli 1987, BJE 1989 p. 49 (*): (gestileerd woordmerk) 
'Friends for ever', gedeponeerd voor kleding, en teken 'Lipstick & Friends', 
gebruikt in verband met verschillende kledingzaken 
113. Pres. Rb. Breda 6 aug. 1987,1ER 1987 p. 99: 'Scandia', gedeponeerd voor 
verplaatsbare huizen, en teken 'Skandi', gebruikt voor verplaatsbare hou­
ten tuinhuisjes en blokhutten 
114. Pres. Rb. Rotterdam 13 aug. 1987, ΒΙΕ 1990 p. 257: 'Pizza Express', en teken 
'Picasso Pizza Express', gedeponeerd resp. gebruikt voor pizza-bezorgdien­
sten 
115. Vz. Rb. Kph. Turnhout 25 sept. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 151: 'Щ en 'Zij, gedepo­
neerd voor kleding, en teken 'Hij (of'Zij') Mode Van de Ven', in verband met 
een kledingzaak 
116. Vz. Rb. Kph. Brussel 17 sept. 1987, BJE 1988 p. 274 (*): 'Mexicano', en teken 
'Maxicanto', gedeponeerd rcsp. gebruikt voor vleessnacks 
117. Vz. Rb. Kph. Brussel 29 sept. 1987, JER 1987 p. 114: 'Esprif en 'Esprif de 
Corp.', en teken 'L'esprit d'equipe', gedeponeerd resp. gebruikt voor kle­
dingstukken 
118. Hof Arnhem 20 okt. 1987, BJE 1988 p. 154, en JER 1987 p. 115: 'La Sweaterie', 
gedeponeerd voor kleding, en teken 'sweaterie', gebruikt in verband met 
kledingzaak 
119. Pres. Rb. Den Haag 25 nov. 1987, BJE 1988 p. 60: 'Mas' en teken 'Promas', 
gedeponeerd en gebruikt voor diensten in de reclamewereld 
120. Vz. Rb. Kph. Brussel 5 jan. 1988, BJE 1989 p. 16: 'Rolls-Royce', gedeponeerd 
voor de waren motoren en voertuigen, en teken 'Roll's', gebruikt op 
etiketten van flessen waarin bier wordt verhandeld 
121. Pres. Rb. Haarlem 1 maart 1988, BJE 1988 p. 276 (·): 'Hij', 'Jif, 'You', 'Yours' 
etc., gedeponeerd voor kleding, en teken 'J love You', gebruikt in verband 
met kledingwinkel 
122. Pres. Rb. Arnhem 4 maart 1988, BJE 1990 p. 313, en JER 1988 p. 52: 'Soyax' 
en 'Soyax F', gedeponeerd voor rcsp. getoaste sojabonen en getoaste soja-
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bonen, die tevens geflakcd zijn, en teken 'Soyaflex', gebruikt voor getoaste 
so jabonen 
123. Pres. Rb. Breda 21 maart 1988, te vinden bij Hof Den Bosch 11 juli 1989, BIE 
1990 p. 318 (*): 'First Software", en teken 'Nr. I Software, gedeponeerd resp. 
gebruikt voor software 
124. Pres. Rb. Breda 31 maart 1988, B7E1988 p. 156: 'UKON' en teken 'CONUK', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor (internationale) transportbedrijven 
125. Pres. Rb. Arnhem 29 april 1988, BIE 1989 p. 157: 'Quick?, gedeponeerd voor 
sportschoenen, en teken 'Quick Shuh (of: Shoe'Y (met logo, gebruikt in 
verband met een schoenen winkelketen) 
126. Pres. Rb. Breda 9 mei 1988, BIE 1989 p. 13: 'Roadadvertising, gedeponeerd 
voor reclamemateriaal, en teken 'AdRoad', gebruikt in verband met soort­
gelijke onderneming 
127. Hof Den Haag 26 mei 1988, BIE 1990 p. 114: 'Vlammetje (en 'soortgelijke' 
merken, als 'Vuurvreters', 'Vlamburgers', 'Gloeirol' en 'Vuurtengels'), gede­
poneerd voor gekruide snacks, en teken ' Vlam in de pan', voor loempia met 
scherpe saus 
128. Pres. Rb. Den Haag 12 aug. 1988,1ER 1988 p.112: '(Mr) Clean Ca/, gedepo­
neerd voor de exploitatie van au to wass traten en autowasplaatsen, en 
teken 'Clean Ca/, gebruikt voor wasinstallaties voor trucks, trams, treinen 
en auto's 
129. Pres. Rb. Haarlem 9 sept. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 294: 'Stelcon', en teken 'Starcon', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor betonnen vloerplaten 
130. Pres. Rb. Amhem26 sept. 1988, ΒΙΕ 1991 p. 39, enIER 1988 p. 113: 'Dynastì/, 
gedeponeerd voor horecadiensten, en teken 'Orient Dynasty', gebruikt in 
verband met oosters restaurant-complex 
131. Hof Arnhem 4 okt. 1988, BIE 1990 p. 13: '3D Polarsoft', gedeponeerd voor 
lichtgewicht vulmateriaal voor slaapzakken, dekbedden en kussens, en 
teken 43D) Polysoft', gebruikt voor slaapzaken en dekbedden 
132. Rb. Dordrecht 14 dec. 1988, BMMB maart 1989 p. 50: 'Degol', voor indus-
triële oliën en vetten (bestemd voor transmissiesystemen), en teken 'Dexol', 
voor motorolie 
133. Pres. Rb. Amsterdam 15 dec. 1988, B/E 1991 p. 38, en 1ER 1989 p. 54: 'Ocean 
Stiy!, 'Ocean Crablets', 'Ocean Pinx' en 'Ocean Chunks', gedeponeerd voor 
surimiprodukten (witvis), en tekens 'Ocean Gold' en 'Ocean Cold 'Surimi' 
Products B.V.', voor en in verband met vissnacks 
134. Pres. Rb. Amsterdam 9 maart 1989, BiE 1990 p. 249 en Pres. Rb. Amsterdam 
16 nov. 1989, BIE 1990 p. 250 (*): 'Delft' (in apart vormgegeven letters), en 
teken 'Delff (eveneens bijzonder weergegeven), gedeponeerd resp. ge-
bruikt voor Delfts aardewerk 
135. Hof Den Bosch 23 mei 1989, BIE 1990 p. 137, en 1ER 1989 p. 93: 'McDonald's' 
(alsmede 'McNuggetkip', 'McFries', 'MacChicken', 'McMenuFish', 'MacBur-
ge/, 'MacKroket'), gedeponeerd voor fast-foodprodukten, en teken 
(woord/beeldmerk) 'McMussel' (inclusief mosselmannetjeskopje met 
zuidwester), gebruikt voor een mosselsnack 
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136. Rb. Kph. Antwerpen 23 fcbr. 1990, ΒΙΕ 1991 p. 159: 'Sony', gedeponeerd 
voor electrische toestellen, zoals hifi-apparatuur, en 'Sonik', gebruikt voor 
identieke produkten 
137. Hof Den Bosch 7 maart 1990, ΒΙΕ 1991 p. 36 (Ann.: v. N.H.): 'Rian Rued', 
gedeponeerd voor - onder meer - herenschoenen, en teken 'Lisa Tuca', 
gebruikt voor damesschoenen 
138. Pres. Rb. Utrecht 8 mei 1990, 1ER 1990 p. 86, en in hoger beroep Hof 
Amsterdam 13 sept. 1990, 1ER 1990 p. 134: 'Mint', gedeponeerd voor 
auto's, onderhoud, leasing etc, en teken 'Peugeot 205 Mint', gebruikt 
voor auto's 
139. Pres. Rb. Haarlem 3 aug. 1990,1ER 1990 p. 114 (**): 'My First Sony1 en 
' Walkman', en tekens 'My First Radio and Cassette', 'My First Cassette Player', 
'My First Studio' en 'My First Walke/, gedeponeerd resp. gebruikt voor 
consumentenelectronica (met name ontwikkeld voor kinderen) 
140. Pres. Rb. Breda 11 dec. 1990,1ER 1991 p. 39 (**): 'Vlammetjes', en teken 
'(Super) Duveltjes', gedeponeerd resp. gebruikt voor (volgens hetzelfde 
recept bereide en uiterlijk identieke) hect-gekruide mini-loempia's 
141. Rb. Den Haag 27 febr. 1991,1ER 1991 p. 68: 'Swatch', gedeponeerd voor 
apparatuur op het gebied van telefonie, radio en televisie, en voor waren 
in diverse andere klassen, en teken 'Switch', gebruikt voor bolvormige 
radiotoestellctjes 
142. Hof Den Bosch 20 maart 1991,1ER 1991 p. 66: 'Akzo' (van het bekende 
chemie-concem), en teken 'Axxio', gebruikt voor industriële matrijzen en 
gereedschappen (zie echter AB. nr. 59) 
AB: NIET-OVEREENSTEMMENDE WOORDMERKEN 
1. Rb. Haarlem 12 jan. 1971, ΒΙΕ 1982 p. 323: 'Coca Cola', en teken 'Raak Cola', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor dezelfde drank 
Ζ Hof Den Bosch 10 april 1973, ΒΙΕ 1974 p. 39: 'Luran', en teken 'Puraan', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor soortgelijke waren (isolatiemateriaal) 
3. Hof Amsterdam 3 nov. 1972, ΒΙΕ 1973 p. 151: 'Albert Heijn', 'Albert Heijn 
Restaurants' en 'Albert's Corner', 'Alberto' en 'Albert Hall', en tekens 'Bert/e', 
'Bertje's' en 'Bertje's Beste! 
4. Rb. Den Haag 3 juni 1973, B1E 1975 p. 70: 'Uvinil', en teken 'Univanyl', 
gedeponeerd voor (soortgelijke) chemische middelen: 
5. Hof Den Haag 19 dec. 1973, ΒΙΕ 1975 p. 69: 'Valium' en 'Librium', en teken 
'Levium', gedeponeerd resp. gebruikt voor geneesmiddel diazepam 
6. Pres. Rb. Almelo 2 febr. 1974, ΒΙΕ 1975 p. 116: 'Seven Up' (e.a. 'Up'-merken), 
en teken 'Twin Tip', gedeponeerd resp. gebruikt voor limonades 
7. Rb. Amhem 4 dec. 1974, ΒΙΕ 1976 p. 241 : 'Hypnodil' en 'Hypnorm', en teken 
'Hyposton', gedeponeerd resp. gebruikt voor diergeneeskundige produkten 
8. Hof Den Haag 27 nov. 1975, ΒΙΕ 1976 p. 271: 'Band-Aid', gedeponeerd voor 
heelkundige verbandmatcrialen, en teken 'Bandafix', gebruikt voor rond-
geweven elastisch netverband 
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9. Pres. Rb. Haarlem 10 nov. 1976, ΒΙΕ 1977р. 23\:'РкагЫГ, en teken 'Pharbita', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor farmaceutische preparaten 
10. Pres. Rb. Den Haag 8 juni 1977, ΒΙΕ 1978 p. 241: ' Alarma 33', en teken 'Alarm 
2000', gedeponeerd resp. gebruikt voor en in verband met beveiligingsap­
paratuur 
11. Hof Arnhem 30 mei 1978, BÍE1979 p. 141: 'Tramisol', en teken 'Inlramycol', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor diergeneeskundige produkten 
12. Hof Arnhem 30 mei 1978, B1E 1980 p. 177: a. 'Bovicalm', b. 'Bovitran' en с 
'Bovimrcon', en teken 'Bovimast', gedeponeerd resp. gebruikt voor farma­
ceutische en diergeneeskundige produkten: geen overeenstemming tus­
sen с en teken 
13. Pres. Rb. Leeuwarden 2 okt. 1978, ΒΙΕ 1983 p. 'Leeuwarder Courant, Friese 
Koerier', gedeponeerd voor dagblad, en teken 'De Koerief, gebruikt voor 
advertentieblad 
14. Hof van Beroep Brussel 27 okt. 1978, ΒΙΕ 1981 p. 324: 'Сося-Со/я', en tekens 
'Raak Cola' en 'London Cola', gedeponeerd resp. gebruikt voor frisdrank 
15. Pres. Rb. Maastricht 2 aug. 1979, ΒΙΕ 1982 p. 15: 'Jif, en teken 'dit's', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor een schuurmiddel 
16. Hof van Beroep te Antwerpen 24 april 1980, ΒΙΕ 1984 p.75: 'Lego'-merken, 
gedeponeerd voor (onder meer) spellen en speelgoed, en 'Loco'-tekens, 
gebruikt voor leermiddelen 
17. Hof Amsterdam 13 maart 1981, te vinden bij HR 10 dec. 1982, ΒΙΕ 1983 p. 
217: 'TIPPYS' en teken 'Q-TIPS', gedeponeerd resp. gebruikt voor watten­
staafjes 
18. Amsterdam (Enkelv. Kamer) 8 juli 1981, ΒΙΕ 1982 p. 96: 'Ball/, gedepo­
neerd voor schoeisel, en teken 'Baileys', gebruikt voor kledingstukken 
19. Rb. Rotterdam 14 aug. 1981, ΒΙΕ 1984 p. 143: 'Sepalux', gedeponeerd voor 
scheidingswanden, en teken 'Ispalux', gebruikt voor hekken en kozijnen 
20. Pres. Rb. Zwolle 6 juli 1983, ΒΙΕ 1985 p. 38: 'Mebra-drain' en teken 'Amer-
drain', gedeponeerd resp. gebruikt voor draineerband 
21. Hof Den Haag 7 dec. 1983, ΒΙΕ 1985 p. 365: 'Hij' 'Zif en 'hts', gedeponeerd 
voor kleding, en teken 'Youtiekf (van P&C), voor kleding 
22. Hof Amsterdam 13 april 1984, ΒΙΕ 1986 p. 82: 'Mini' en teken 'Mini Jumbo', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor automobielen 
23. Rb. Amsterdam 2 mei 1984, ΒΙΕ 1986 p. 242 (Ann. Sto.): 'Liko', gedeponeerd 
voor frisdranken, en teken 'Like (-Free)', gebruikt (en gedeponeerd) voor 
frisdranken 
24. Pres. Rb. Utrecht 15 mei 1984, ΒΙΕ 1986 p. 226: 'Nufri', 'Nutriría', 'Nutrison' 
en 'Nutricai' (merkhouder Nutricia fabriceert en verkoopt onder deze 
merken (therapeutische) melkprodukten alsmede oraal en via een sonde 
aan het maagdarmkanaal in te brengen voedingsmiddelen), en teken 
'Nutriflex', gebruikt voor geneesmiddelen 
25. Pres. Rb. Groningen 17 juli 1984, BJE 1985 p. 420: 'Job' en teken 'Jobtork!, 
beide onder meer voor de klassen 16 en 21 gedeponeerd 
26. Rb. Kph. Namur 8 nov. 1984, BMMB juni 1985: 'Coca Cola', en teken 'Сяга 
Cola', voor frisdrank 
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27. Hof Amsterdam 13 dec. 1984, ΒΙΕ 1986 p. 116: 'New Balance en teken 'New 
Impact', gedeponeerd resp. gebruikt voor sportschoenen 
28. Pres. Rb. Amhcm 12 april 1985, ВММВ juni 1986 p. 48: 'Dymdrill met de 
rode pun?, gedeponeerd voor kruiskopschroeven, en teken 'Rotadrill', ge­
bruikt voor schoreven, nagels, spijkers en pluggen 
29. Pres. Rb. Den Haag 7 mei 1985, B1E 1987 p. 163: 'Niartini' en 'Marcanta', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor vermouth 
30. Hof Den Haag 15 mei 1985, B7E 1987 p. 63: 'Pizza Quick (Saus)', gedepo­
neerd voor slasauzen en andere (waaronder pizza-) sauzen, en teken 
'Quick Pizza Spread', gebruikt voor soortgelijke pizzasaus 
31. Hof Amsterdam 27 juni 1985, B7E 1986 p. 339(*): 'Rosta' en teken 'Ruba', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor koffie 
32. Hof Arnhem 4 nov. 1985, ΒΙΕ 1987 p. 8: 'Elegance, gedeponeerd voor 
optische produkten en brilmonturen, en teken 'Rodier Paris, elegance de 
l'optique, gebruikt in verband met groothandel in brilmonturen 
33. Hof Amsterdam 21 nov. 1985, 1ER 1986 p. 13: 'X', en teken 'Bim-X', 
gedeponeerd resp. gebruikt voor automaterialcn 
34. Pres. Rb. Den Bosch 20 febr. 1986,1ER 1986 p. 36: 'Maaslander', en teken 
'Meerdammef, gedeponeerd resp. gebruikt voor kaas 
35. Hof Arnhem 2 april 1986, B1E 1989 p. 75 (*), en N] 1988 nr. 202: 'Pickwick?, 
en teken 'Piek Pack?, gedeponeerd resp. gebruikt voor koffie 
36. Hof Amsterdam 11 dec. 1986, ΒΙΕ 1987 p. 258 (*), en IER 1986 p. 123 (·*), en 
Ν] 1987 nr. 854: 'Q (gestileerde letter), gedeponeerd voor onder meer 
auto-oliën en smeermiddelen, en teken 'Q8', gebruikt voor allerlei produk-
ten in de 'automotive sector' 
37. Rb. Amsterdam 18 febr. 1987, ΒΙΕ 1989 p. 226 (Ann.: V.N.H.): 'Esprit (de Corp. 
of: Sport)', gedeponeerd voor kleding, en teken 'Esprit Internationa(a)l', 
gebruikt in verband met kledingwinkel: geen overeenstemming tussen 
'Esprit de Corp.' en 'Esprit Intemationa(a)r, maar wel indien 'Esprit de 
Corp.' wordt gebruikt in samenhang met 'Esprit'. 
38. Pres. Rb. Haarlem 20 febr. 1987, ΒΙΕ 1989 p. 7 (*), en 1ER 1987 p. 51 (*): 
'Parodontax?, gedeponeerd voor biologische mond- en tandpasta, en teken 
'(Paro) Dent'Or', gebruikt voor tandpasta 
39. Rb. Kph. Leuven 24 maart 1987, ΒΙΕ 1988 p. 197 (*): 'Marianne David', 
gedeponeerd voor modcartikelcn, en teken 'Dianne David', gebruikt voor 
kleding 
40. Pres. Rb. Haarlem 10 april 1987, ΒΙΕ 1987 p. 219, en 1ER 1987 p. 75 (**): 
'Homburg gedeponeerd voor vlecsproduktcn, en tekens '(Maggi) Homebur­
ger', gebruikt voor hamburger-kruidcnmix en voor sausmix 
41. Pres. Rb. Utrecht 25 juni 1987, B7E 1990 p. 106: 'Legpuzzel' en 'Cijferlegpuz-
zel', en tekens 'Legleiters' en 'Cijferleggers', (gedeponeerd resp. gebruikt) 
voor en in verband met bepaald type (kruiswoord-)puzzels: geen overeen­
stemming tussen 'Legpuzzel' en 'Leglettcrs' 
42. Pres. Rb. Haarlem 22 juli 1987, ΒΙΕ 1987 p. 328, en 1ER 1987 p. 98 (**): 'Tjotk?, 
en teken 'Choq', gedeponeerd resp. gebruikt voor chocoladedrank 
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43. Pres. Rb. Haarlem 18 aug. 1987, ΒΙΕ 1989 p. 339 (*): 'Le Cliff, en tekens 'Klik 
ke/ en 'Klikk m¿, alle gedeponeerd resp. gebruikt voor klokjes/horloges in 
de vorm van een knijper 
44. Rb. Amsterdam 9 sept. 1987, BI 1988 p. 86 (*): 'Akzo', gedeponeerd voor 
vele soorten waren en diensten, en tcken'/lmpo, gebruikt voor bouwpro-
dukten 
45. Pres. Rb. Rotterdam 4 dec. 1987, ΒΙΕ 1990 p. 259: 'Pizza Express', en 
teken 'Picasso Express', gedeponeerd resp. gebruikt voor pizza-bezorg­
diensten 
46. Pres. Rb. Haarlem 11 dec. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 114 (*): 'ABC Qui?, gedeponeerd 
voor het organiseren van quizprogramma's, en teken 'Troskompas ABC 
Spe/',gebruikt in (t.v.-programma) 'Ron's Honeymoon-quiz' 
47. Hof Amsterdam 7 jan. 1988,1ER 1988 p. 26: 'Hij', 'Jij', 'Him', 'He', 'His', 'You', 
'Jij van Hij', 'She' en 'Elk et Lui', en teken 'You en Me', alle gedeponeerd resp. 
gebruikt voor kleding en aanverwante artikelen 
48. Hof Amsterdam 28 jan. 1988, ВІЕ1989 p. 44 П,спІЕК 1988 p. 27(**): 'Dextro 
Energi/, gedeponeerd voor druivesuiker-drank en -tabletten, en teken 
'Sport Energy1, gebruikt voor (poeder voor een) isotone drank 
49. Hof Arnhem 29 maart 1988, ΒΙΕ 1989 p. 125: 'Advance?, en teken 'Mind 386 
Ultra Advanced', gedeponeerd resp. gebruikt voor computers 
50. HofvanBeroepBrussel31aug.l988,Bi£1991 p.\60:'Aujourd'hui Madame', 
en 'Femmes d'Aujourd'hui', gedeponeerd resp. gebruikt voor tijdschriften, 
bestemd voor vrouwen 
51. Hof Amsterdam 8 dec. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 253: 'Marktview', en teken 'Inter-
view', gedeponeerd resp. gebruikt voor marktonderzoek 
52. Hof Amsterdam 9 maart 1989, ΒΙΕ 1990 p. 10, en 1ER 1989 p. 56: 'Art 
Promotion (Amsterdam)', en tekens 'A&B Art Promotions' en 'AndreoU en 
Brenninkmeijer Art Promotions', gedeponeerd resp. gebruikt voor verkoop 
en bemiddeling in kunst 
53. Hof Amsterdam 20 april 1989, ΒΙΕ 1990 p. 369, en 1ER 1989 p. 72 (Ann.: 
LWH): 'City Line', en teken 'CLS', gedeponeerd resp. gebruikt voor straat-
meubilair (abri's) 
54. Hof Amsterdam 1 juni 1989, ΒΙΕ 1990 p. 109: 'Speurpuzzel', en teken 
'Speurplezier, gedeponeerd resp. gebruikt voor bepaald type puzzels 
55. Pres. Rb. Breda 18 aug. 1989, ΒΙΕ 1991 p. 189: 'Vochtvretcr' en teken 
'Vochtmeester', gedeponeerd resp. gebruikt voor vochtaantrekkende, -ab­
sorberende, -werende en -verdrijvende produkten en apparaten 
56. Pres. Rb. Den Haag 7 nov. 1989,1ER 1990 p. 15 (**): 'Si/* Cut', en teken 
'Dunhill', gedeponeerd resp. gebruikt voor sigaretten 
57. Pres. Rb. Haarlem 17 nov. 1989, ΒΙΕ 1990 p. 321: 'Bouquef, gedeponeerd 
voor wijnglazen, en teken 'Banquet', gebruikt voor een glasservies 
58. Rb. Amsterdam 24 jan. 1990, BMMB maart 1990 p. 40: 'Biodyn', en teken 
'Biobim', voor biologisch-dynamische voedingsmiddelen 
59. Rb. Den Bosch (Enkelv. Kamer) 23 maart 1990, i£R 1990 p. 87: 'Akzo' en 
'Aksy" (van het bekende chemie-concem), en teken 'Axxio', gebruikt voor 
industriële matrijzen en gereedschappen 
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60. Rb. Utrecht 2 mei 1990,1ER 1990 p. 131 (**): 'Piero Erbacei', gedeponeerd 
voor lederwaren, en teken 'Biracci', gebruikt voor sportieve tassen van 
kunststof 
61. Hof Den Bosch 16 juli 1990, ΒΙΕ 1991, p. 218: 'Bayer' (o.m. voor diëtische 
voedingsmiddelen) en 'Baya', gebruikt voor dezelfde waren 
AB. BEELD- EN VORMMERKEN (beeld- en vormmerken: merken die geheel 
of nagenoeg geheel uit figura lieve of ornamentele elementen bestaan, en waar-
bij visuele aspect op de voorgrond treedt: hieronder worden merk en teken 
(desondanks) meestal met 'roepnamen' aangeduid) 
1. ETIKETTENMERKEN 
1.a: overeenstemming 
- Hof Amsterdam 16 mei 1980, B/E 198 p. 187 (*): 'Durable', en 'Wolgroep 
Markoma', voor breikatoen (vanwege kleurstelling en indeling) 
- Pres. Rb. Breda 23 dec. 1980, ΒΙΕ 1982 p. 233 (*): 'Wiertz', voor bijenwas 
(vanwege vorm, mat, kleur, lettertype, tekst en indeling) 
- Vz. Rb. Kph. Brussel 17 dec. 1981, ΒΙΕ 1983 p. 6 (·): 'Grand Marnier', voor 
een likeur bestaande uit cognac en sinaasappel 
Hof Den Bosch 19 aug. 1982, ΒΙΕ 1984 p. 211 (*): 'Bitter', (gelijkende varaties 
op zelfde thema) 
- Pres. Rb. Den Haag 7 mei 1985, B1E1987 p. 163 (*): 'Martini', en 'Marcanta', 
voor vermouth (vanwege indeling, stijl en kleuren) 
- Hof Amsterdam 7 aug. 1986,1ER 1986 p. 116 (**): Vele merken 'Infitex1, en 
'Romatos', gedeponeerd resp. gebruikt voor breiwol: overeenstemming de 
ene keer wèl, de andere keer niet aangenomen. 
- Pres. Rb. Arnhem6 jan. 1987,/ER 1987 p. 32 (**: 'Dettol' gedeponeerd voor 
antiseptisch, desinfecterend middel, en 'Suridetoil', gebruikt voor synthe-
tisch reinigingsmiddel (vanwege vorm, kleur en indeling) 
- Pres. Rb. Breda 4 maart 1988, ΒΙΕ 1988 p. 226 (»): 'Iglo' en Tilfood', voor 
vleesprodukten (vanwege model, kleur, formaat en indeling) 
- Pres. Rb. Den Haag 20 mei 1988, ΒΙΕ 1989 p. 78 (*): 'Horida Water', voor 
mineraal-water (vanwege kleur, indeling en stijl) 
- Pres. Rb. Breda 22 dec. 1989, ΒΙΕ 1990 p. 213: 'Bonne Maman', en 'Grand-
Mère', voor huishoudjam (exact dezelfde combinatie van gebruikelijke, 
niet-onderscheidende elementen) 
l.b : geen overeenstemming 
- Hof Den Haag 27 juni 1979, te vinden bij HR 11 april 1980, ΒΙΕ 1982 (»): 
'Baileys', en 'Hectman', voor kofficlikeur (verschillende merknamen, tek­
sten en verwijzende figuraties) 
Hof Leeuwarden 22 okt. 1980, ΒΙΕ 1984 p. 80 (*): voor flessen 'Beeren­
burg' 
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Pres. Rb. Den Haag 6 nov. 1985, te vinden bij Hof Den Haag 24 juli 1986, ΒΙΕ 
1987 p. 165 (*): 'Martini' en 'Marcanta', voor vermouth (vanwege algemene 
stijlverwantschap qua opmaak van etiketten van vcrmouth-flessen) 
- Hof Amsterdam 7 aug. 1986,1ER 1986 p. 116 (*»): Vele merken 'Infite*, en 
'Romatos', voor breiwol: overeenstemming de ene keer wèl, de andere keer 
niet aangenomen 
- Hof Amsterdam 19 maart 1987, BIE 1989 p. 71 (*), en 1ER 1987 p. 53 (**): 
'John Walker' en 'James Cooper', voor whisky (overeenkomsten slechts in 
niet-onderscheidende resp. niet-bepalende onderdelen) 
- Pres. Rb. Amsterdam 25 juni 1987, BIE 1989 p. 4 (*), en 1ER 1987 p. 77 (**): 
'Heineken', en 'Schuttersbier', voor bier (strakke, resp. rommelige en 
barokke opmaak van beeldmerken) 
- Hof Arnhem 8 dec. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 223 (*): 'Unox', en 'Lupack', voor 
verschillende vleesconservenproduktcn (vanwege woordmerken, kleuren 
en gebruikelijke elementen) 
- Rb. Haarlem 15 nov. 1988, BIE 1990 p. 197 (*): 'Safari', en 'Congo', voor likeuren 
(verschillen qua flessevorm, etikettenvorm, kleurstelling en afbeeldingen) 
- Hof Amsterdam 4 jan. 1990, BIE 1990 p. 314 (*), en 1ER 1990 p. 36 (**): 'Spa' en 
'Sourcy7, voor mineraalwaters en limonades (met name vanwege verschillen­
de merknamen, en gebruikelijke en voor de hand liggende elementen) 
2. KLEURMERKEN 
2.a; overeenstemming 
- Vz. Rb. Kph. Brussel 15 nov. 1983, BIE 1985 p. 57 (*): 'Zwi tsal', voor babysham­
poo (gele verpakking met babyhoofdje is kenmerkende element) 
- Vz. Rb. Kph. Brussel 11 juli 1986, BIE 1988 p. 13: 'Application de Gaz', en 
'Caravan Camping*, voor (o.m.) kampeerartikelen (tint blauw) 
2.b : geen overeenstemming 
- Pres. Rb. Haarlem 3 febr. 1987, BIE 1988 p. 10 (*), en 1ER 1987 p. 36 (·*): 
'Aqua Fresh', en 'Prodent Gel', voor tandpasta (blauwwit is gebruikelijk 
op tandpastaverpakking) 
- Hof Arnhem 24 febr. 1987, BIE 1988 p. 52: 'Wolf Geräte', voor tuingereed-
schap (rood/geel; te veel afwijkende elementen) 
- Pres. Rb. Amsterdam 25 juni 1987, BIE 1989 p. 4 (*), en 1ER 1987 p. 77 (**): 
'Heineken', en 'Schuttersbier', voor bier (kleur groen gebruikelijk) 
3. MOTIEFMERKEN 
3.a: overeenstemming 
Pres. Rb. Den Haag 3 nov. 1971, BIE 1972 p. 123: Oudhollandse Tegel', voor 
chocolaterie (zelfde voorstellingen: zeilschepen, ruiters) 
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Hof van Beroep Antwerpen 5 juni 1978, ΒΙΕ 1980 p. 113: spiraalvormige 
streep, voor (transport) buizen 
Hof Amsterdam 5 juni 1981, te vinden bij HR 1 juli 1982, ΒΙΕ 1983 p. 130 
(*) (Ann.: D.W.F. V.): 'Adidas', en 'Henna', voor (o.m.) sportschoenen (drie 
resp. vier schuin omhoog lopende en getande strepen) 
Pres. Rb. Breda 9 sept. 1985, ΒΙΕ 1986 p. 154 (*): smalle lichtkleurige band 
met contrasterende figuurtjes, voor badpakken (ondanks verschillende 
merknaam) 
- Pres. Rb. Haarlem 22 april 1988, ΒΙΕ 1990 p. 7 (*), en 1ER 1988 p. 75 (**): 
'Aapgalon', en 'olifantgalon', voor kledingartikelen (zelfde gebruik van 
strepen, gelijke kleurstelling, gebruik van 'jungledieren') 
- Rb. Utrecht 1 nov. 1989, ΒΙΕ 1991 p. 114, en 1ER 1990 p. 14 (*»): 'Vuitton', 
voor tassen, en 'Carlo Banti', voor tassen, die qua model en kleur lijken op 
die van 'Vuitton' (verschillende initialen vallen pas bij nadere beschou­
wing op) 
3.b : geen overeenstemming 
- Pres. Rb. Den Haag 7 okt. 1971, ΒΙΕ 1974 p. 11: 'Adidas', driestrepen-mo-
tief, alsmede woord/motiefmerk (incl. merknaam 'Adidas') en 'heel-
patch'-vorm, voor sportschoenen (vierstrepen-motief niet verboden, 
omdat niet tegen tweestrepen-motief wordt opgetreden; wel actie ex 
1401) 
- Rb. Den Haag 22 juni 1988,1ER 1989 p. 15 (**), en, in hoger beroep. Hof 
Den Haag 19 april 1990,1ER 1990 p. 109: 'Signal', en 'Aqua Fresh', voor 




- Pres. Rb. Zwolle 10 febr. 1972, ΒΙΕ 1972 p. 262 (*): 
'Golden Wonder', en 'Smiths', voor zoutjes (gekleurde venster-omsluitin­
gen) 
- Pres. Rb. Zutphen 23 juli 1973, ΒΙΕ 1974 p. 89 (*): 'Hansaplasf, en 'Sorba-
plasf, voor wondplcisters (gelijke opmaak, gelijke tekst) 
- Pres. Rb. Utrecht 19 jan. 1983, ΒΙΕ 1984 p. 216: 'Chocomel' en 'Coöp', voor 
chocoladedrank (blauwe hoofdletters op zacht-gele ondergrond) 
- Pres. Rb. Rotterdam 26 jan. 1983, ΒΙΕ 1984 p. 145: 'Billies', voor luiers 
(zelfde steunkleur, vrijwel identieke afmeting van verpakkingen, merk en 
teken op zelfde plaats, gelijke wijze van verkoop) 
- Pres. Rb. Den Bosch 24 okt. 1983, ΒΙΕ 1984 p. 320 (*): 'Kip's leverworsf, 
voor leverworst (loverdecoratie in heldcrgroen, op transparant omhulsel 
waardoor produkt is te zien) 
- Vz. Rb. Kph. Brussel 15 nov. 1983, ΒΙΕ 1985 p. 57(*): 'Zwitsal', voor babysham­
poo (gele verpakking met babyhoofdje is kenmerkende element) 
Bijlage 4 281 
- Pres. Rb. Amsterdam 22 aug. 1985, BMMB nov. 1985: 'Filter Tip', voor 
cigarillo's met een filter (witte ondergrond, afbeelding van sigaar, logo van 
'Agio', strak ontwerp in blauw en wit: zelfde kleuren en lay-out) 
- Rb. Rotterdam 4 april 1986, B/E 1990 p. 175 (Ann.: Ste.): 
'Billies', voor luiers (zelfde steunkleur, vrijwel identieke afmeting van 
verpakkingen, zelfde aantal luiers in verpakkingen, merk en teken op 
zelfde plaats) 
- Hof Den Haag 29 okt. 1986, B/E 1987 p. 253, en 1ER 1987 p. 20 (*»): 
'parfumdeo's', voor geparfumeerde deodorant (zelfde vorm en formaat 
van spuitbussen, zelfde kleurstelling) 
- Vz. Rb. Kph. Brussel 27 okt. 1987, B/E 1988 p. 38 (*): 'Chocomel Sporting', 
en 'Chocovit', voor chocoladedrank (zelfde kleuren, aanwezigheid van 
rennende figuren) 
- Hof Den Bosch 7 sept. 1988, B/E 1991 p. 12 (*), en 1ER 1989 p. 35 (·*): 'Van 
Nelle', en 'Samson', voor zware shag (overeenstemmende combinatie van 
niet- of zwak- onderscheidende elementen) 
- Pres. Rb. Breda 16 dec. 1988, B/E 1989 p. 188 : 'Droste', voor chocoladepas­
tilles, en 'Ickx', gebruikt voor chocoladeoublies (gekleurde, gegolfde band 
rond etiket, soortgelijke lay-out en plaatsing van woordmerken en figura­
ties) 
- Rb. Arnhem 13 juli 1989,1ER 1989 p. 94 (**): 'Zwitsal', voor babyshampoo 
(kleur geel en babyhoofdje) 
Pres. Rb. Breda 9 aug. 1989, B/E 1989 p. 88: 'Barbie' en 'Sind/, voor 
speelgoedpoppen (kleur rose, zelfde venster, zelfde plaats merknaam, 
poppen zijn auteursrechtelijke nabootsing) 
- Rb. Den Haag 17 jan. 1990,1ER 1990 p. 41, en Rb. Den Haag 27 febr. 1990, 
1ER 1990 p. 61 (bodemprocedure: zie KG-procedurc): 'Droste' en 'Tjoklat', 
voor chocolade (gelijkzijdige achthoekige doos, verloop van kleuren rood 
en blauw, in goudkleur afgedrukte afbeeldingen) 
- Pres. Rb. Breda 18 jan. 1991,1ER 1991 p. 40 (**): 'Sanex' en 'Sanicur', voor 
douchcgel (witte fles met opdruk, blauwe dop, eerste lettergreep merkna­
men, lay-out etc.) 
4.b : geen overeenstemming 
- Pres. Rb. Utrecht 13 jan. 1977, B/E 1980 p. 77 (*): 'Maggi' en 'Knorr', voor 
vleesbouillontabletten (verschillen in achtcrgrondkleuren, in merknamen 
en in figuraties) 
- Rb. Maastricht 3 febr. 1982, BMMB juli 1983 p. 259: 'Dref f, voorgeneesmid-
delen (afbeelding van een in hoofdzaak groene, cylindervormige fles 
waarop in letters de merknaam: andere kleurschakering, andere dop, tekst 
op fles in andere kleur, op fles van gedaagde geen grote witte druppel) 
- Pres. Rb. Amsterdam 26 april 1984, B/E 1986 p. 224, KG 1984 nr. 142: 'Drum' 
en 'Gruno', voor shag (zwakke merken) 
- Hof Amsterdam 23 mei 1985, ΒΙΕ 1986 p. 246 ('): 'Knauf' en 'Wickes', 
voor gips (opbouw gelijk, maar totaalindruk verschillend, evenals mer­
knamen) 
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- Hof Amsterdam 27 juni 1985,B7£ 1986 p. 339, en/ER 1985 p. 94 (**): 'Douwe 
Egberts', voor koffie (afwijkende middenfiguur, t.w. een koffieschenkende 
dame, en verschillende merknamen) 
- Hof Arnhem 2 april 1986, ΒΙΕ 1989 p. 75 (*): 'Douwe Egberts Aroma-rood' 
en 'Piek PacK', voor koffie (andere vlakverdeling, blikvangende voorstel­
lingen en sfeer) 
Hof Amsterdam 27 okt. 1988,1ER 1989 p. 10 (**), eveneens te vinden bij HR 
2 maart 1990, BiE 1990 p. 199, (*): 'Droste' en 'Tjoklat, voor chocolaatjes 
(pastilles) (wegdenken gelijkende verpakkingsvorm en kleurcodering) 
- Pres. Rb. Den Haag 7 nov. 1989,1ER 1990 p. 15 (»*): 'Silk Cut' en 'Dunhill', 
voor sigaretten (met name vanwege verschillende merknamen) 
- Hof Arnhem 25 juli 1989, BiE 1990 p. 210 (*): 'Rodi' en 'Kees', voor 
(diepvries) diervoederprodukten (zwakke merken) 
5. VORMMERKEN 
5.a : overeenstemming 
Pres. Rb. Rotterdam 12 dec. 1972, B7E1973 p. 178: kampeergasblikjes, voor 
gas, kooktoestellen, verlichtings- en verwarmingstoestellen (met name 
voor kampeergebruik) 
- Rb. Rotterdam 21 maart 1975, BIE 1977 p. 309 (»): 'John Walker' (fles, 
voorzien van etiketten), voor whisky 
Pres. Rb. Den Haag 27 maart 1975, BIE 1977 p. 38: 'Jif' (eigenaardig 
gevormde, van een verdikte schouder en voet voorziene, platte en 
langgerekte fles, in oranje en groen), voor een schuurmiddel (ook over­
eenstemmende merknaam; zie ook Pres. Rb. Maastricht 2 aug. 1979, 
hieronder) 
- Pres. Rb. Den Haag 30 dec. 1977, BiE 1978 p. 236: 'And/ (fles), voor een 
allesreiniger 
- Pres. Rb. Maastricht 7 aug. 1978, BIE 1980 p. 132: 'Viledon' en 'Klevadon', 
voor textielplakband (karton voorzien van insnijdingen en vouwen, waar­
omheen kleefband kan worden gewonden) 
- Pres. Rb. Maastricht 2 aug. 1979, BIE 1982 p. 157: 'Jif' en 'dif s', voor een 
schuurmiddel (zie Pres. Rb. Den Haag 27 maart 1975, hierboven) 
5.b : geen overeenstemming 
- Vz. Rb. Kph. Brussel 17 dec. 1981, BiE 1983 p. 6 (*): 
'Grand Marnier', voor likeur (cognac/sinaasappel) 
- Hof Amsterdam 19 maart 1987, BIE 1989 p. 71 (*), en 1ER 1987 p. 53 (**): 
'John Walker' en 'James Cooper' (vorm van fles), voor whisky 
- Pres. Rb. Amsterdam 25 juni 1987, BIE 1989 p. 4 (*), en 1ER 1987 p. 77 (**): 
'Hcineken' en 'Schuttersbicr' (krat en blikje), voor bier 
- Pres. Rb. Breda 17 aug. 1989, BIE 1991 p. 189: 'Vochtvreter' en 'Vochtmees-
ter' (korfje met een knik erin en met verticale sleuven, c.q. gladde bolvor­
mige korf met vierkante gaatjes; gedaagde gebruikt rechthoekige korf met 
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horizontale sleuven), voor vochtaan trekkende, -absorberende, -werende 
en -verdrijvende produkten en apparaten 
6. ANDERE BEELDMERKEN 
6.a: overeenstemming 
- Hof Amsterdam 7 maart 1972, ΒΙΕ 1976 p. 346 (*): ' Vanders Hand Cleanser' 
en 'Pébé', voorhandwasmiddel 
- Pres. Rb. Utrecht 27 april 1978, B1E 1979 p. 225 (*): 'Original Rockporf en 
'Colley', voor schoeisel en andere leerproduktcn (een gestileerd paar 
hoornen en een liggende ovaal) 
- Pres. Rb. Amsterdam 25 okt. 1979, ΒΙΕ 1980 p. 73: 'bF', voor (kinder-)kle-
ding, resp. 'BF', voor damesnachthemden (vaste lettervolgorde) 
Pres. Rb. Den Bosch 25 aug. 1981, BMMB jan. 1982 p. 487: Hartmotieven 
voor alcoholhoudende dranken (in enkele gevallen wel, in andere gevallen 
geen overeenstemming aangenomen) 
- Hof Den Haag 15 dec. 1982, ΒΙΕ 1984 p. 141: 'Hazewind' en 'Get a Wa/, 
voor 'heren- en jongens-bovenkleding' (de afgebeelde, overigens in tegen­
gestelde richting rennende hazewinden, bepalen het beeld) 
- Hof Den Haag 23 maart 1983, ΒΙΕ 1985 p. 5 (*): 'Chanel' en 'Zumpolle', 
voor tassen (driekwart-cirkels, twee ruggelings tegen elkaar liggende 
ovalen) 
- Hof Amsterdam 13 dec. 1984, ΒΙΕ 1986 p. 116 : 'Ν' (van 'New Balance'), en 
'New Impacf, voor sportschoenen ('Ν' is blikvanger, gelijke plaats van 
bevestiging, 'Z' is gekantelde 'N') 
Pres. Rb. Haarlem 19 juni 1985, ΒΙΕ 1986 p. 250 (*): 'Lacoste', voor - onder 
meer - kleding, en geridiculiseerde afbeelding van krokodillen 
- Hof Amsterdam 28 aug. 1986,/ER 1987 p. 15 (**): 'BF zonder-meer' (a) en 'BF 
met-handletening' (b), resp. 'BF Belfef, voor kleding (lettervolgorde en klank 
geven doorslag) 
- Rb. Den Bosch 12 dec. 1986, ΒΙΕ 1988 p. 58: 'HP', voor computers, resp. 
'H&P' en 'HP', in verband met de computer- en Softwarehandel (letterbe­
standdeel springt het meest in het oog) 
- Vz. Rb. Kph. Brussel 17 sept. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 274 (*): 'Mexicano' en 
'Maxicanto', voor vleessnack (mexicaan met sombrero) 
- Hof Den Haag 22 sept. 1988, ΒΙΕ 1989 p. 179 (*): 'DHL' en 'PTT/EMS', voor 
koeriersdiensten (lijnenmotief) 
- Hof Amsterdam 12 juli 1990,1ER 1990 p. 109 (**)(Ann.: ChG): 
(collectief beeldmerk) 'Kringloop', voor recyclingpapier (pijlenmotief) 
6.b : geen overeenstemming 
- Pres.Rb.Zutphen25febr.l972,B/£1973p.l54(*):'Tabac'en'De Messire', 
voor parfumerieën (verschillende plaatsing van driehoekjes, en van mer-
knamen) 
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Rb. Amsterdam 18 juli 1979, BIE 1981 p. 5 (*): (gestileerde woorden) 'Hij' 
en 'Jij', resp. 'P.i.d/, voor kleding 
- Hof Amsterdam 4 dec. 1981, ΒΙΕ 1982 p. 211 (*): 'Mistral (gestileerde letter 
'M')' en 'Wayler', voor zeilplanken (teken is veeleer een fantasieteken dan 
een gestileerde 'W', laat staan een omgekeerde 'M') 
Hof Arnhem 18 jan. 1983, BIE 1984 p. 209 (*): mannelijkheidssymbool, resp. 
gestileerde 'b', voor kleding 
- Hof Amsterdam 15 dec. 1983, ΒΙΕ 1985 p. 425 (*): 'Kluwer' (soort ventilator 
of schoepenrad) en 'KBS' (lijkt op aantal met de achterzijde naar elkaar 
geplaatste boeken), voor waren van de klasse 16 
Hof Amsterdam 7 juni 1984, BIE 1986 p. 3 (*): 'Stijlgroep Groningen' en 
'Gako Stijlgroep Garantie', voor kleding 
- Hof Amsterdam 11 dec. 1986, ΒΙΕ 1987 p. 258 (*), en 1ER 1986 p. 123 (**), 
en NJ1987 nr. 854: 'Q' (gestileerde letter), voor onder meer auto-olicn 
en smeermiddelen, en 'Q8', voor allerlei produkten in de 'automotive 
sector' 
- Hof Arnhem 24 febr. 1987, BIE 1988 p. 52: 'Wolf Geräte' (merknaam en 
rood/gele wolvenkop), voor tuingereedschap 
- Pres. Rb. Amsterdam 12 april 1990,1ER 1990 p. 88 (**): 
'Bioharma', voor homeopathische en fysiotherapeutische geneesmidde-
len, en 'Bio Harmony', voor een sod-achtig natuurlijk voedselsupplement 
(woordbestanddeel ondergeschikt, vignet alsmede naam 'Dr. Vogel' in 
merknaam geven doorslag) 
B. ONDERSCHEIDEND VERMOGEN 
BA. DEUGDELIJKE MERKEN 
1. Vz. Rb. Kph. Gent 11 mei 1971, BIE 1980 p. 90: 'Tabac7, voor parfumeriear-
tikelen 
Ζ Pres. Rb. Den Haag 1 sept. 1971, ΒΙΕ 1972 p. 103, NJ 1972 nr. 112: Verpak-
kingsmerk 'Vitelma', voor dieetmargarine (lichtgroene hartemblemen op 
donkergroene achtergrond, groen hart op deksels) 
3. Pres. Rb. Den Haag 10 sept. 1971, ΒΙΕ 1972 p. 79: 'Reddy1, voor - onder meer 
- zonnebloemolie, mayonaise en frites-saus 
4. Pres. Rb. Den Haag 3 nov. 1971, BIE 1972 p. 123: Afbeeldingen op oud-hol-
landse tegels (uitgevoerd in blauw en wit, bevattende voorstellingen o.a. 
van diverse zeilschepen, molens en ruiters, al of niet in combinatie met 
woordmerken), voor chocolaterie 
5. Pres. Rb. Zwolle 10 febr. 1972, B/E 1972 p. 262 (*): 
Verpakkingsmerk 'Smiths' (omsluiting van venster in het zakje, bestaande 
uit een band in de lengte verdeeld in twee verwante kleurschakeringen), 
voor zoutjes 
6. Hof Amsterdam 7 maart 1972, BIE 1976 p. 345 (*): Afbeelding van afdrukken 
van de binnenzijde, voor hand wasmiddelen 
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7. Pres. Rb. Rotterdam 12 dec. 1972, ΒΙΕ 1973 p. 178: Kleur (bepaalde tint 
blauw), voor gas, kooktoestcllen, verlichtings- en verwarmingstoestellen, 
met name voor kampccrgebruik 
8. Hof Den Bosch 7 mei 1973, te vinden bij HR 16 nov. 1973, ΒΙΕ 1974 p. 149, 
Ν] 1974 nr. 79: 'Gavo', voor lucht- en ven tila tieroosters (term 'Gavo' is reeds 
sedert 1932 een afkorting van het woord 'Casinstallatievoorschrif ten', en 
in die betekenis bij gasinstallatcurs gangbaar) 
9. Pres. Rb. Haarlem 24 dec. 1973, ΒΙΕ 1974 p. 10: 'Kicker', voor sporttijdschrift 
(hoofdzakelijk Duits voetbalnieuws) 
10. Rb. Amsterdam 12 juni 1974, te vinden bij Hof Amsterdam 5 maart 1980, 
ΒΙΕ 1981, p. 9: 'Paloma' en 'Palomino' voor sherry 
11. Rb. Amsterdam 12 maart 1975, ΒΙΕ 1976 p. 212:'Klima' (apart en als'Klima-' 
en achtervoegsel), voor klimaatregclingsmatcriaal 
12. Rb. Rotterdam 21 maart 1975, ΒΙΕ 1977 P. 309 (*): Vorm 'John Wa/ter' (fles, 
met vierkanten bodem, afgeronde hoeken, en voorzien van een rood etiket 
met gouden rand dat schuin op de fles is aangebracht, een halsetiket en 
een voetetiket) 
13. Hof Den Bosch 14 okt. 1975, ΒΙΕ 1977 p. 104, NJ1976 nr. 296: 
'Hij', 'Zij', 'Wij', 'Jij', 'IW, 'His' en 'Jullie?, voor kleding (al dan niet na 
inburgering) 
14. Rb. Amsterdam 14 aug. 1975, ΒΙΕ 1976 p. 242: 'Skinlife', voor parfume­
rieën 
15. Hof Amsterdam 24 sept. 1975, ΒΙΕ 1976 p. 261: 'Op losse groeven' en 'Op 
gouden groeven', voor grammofoonplaten 
16. Rb. Breda 10 febr. 1976, te vinden bij Hof Den Bosch 16 febr. 1977, ΒΙΕ 1978 
p. 233: 'Opti', voor meubclonderhoudsmiddelcn 
17. Pres. Rb. Haarlem 11 juni 1976, ΒΙΕ 1977 p. 258: 'Flokati', voor geknoopte 
herderstapijtcn 
18. Pres. Rb. Den Haag 8 juni 1977, B1E 1978 p. 241: 'Alarma 33', voor beveili­
gingsapparatuur (zwak merk) 
19. Hof Leeuwarden 2 nov. 1977, ΒΙΕ 1978 p. 272: 'Harpago', voor gedroogde 
wortels van Afrikaanse duivelsklauwen 
20. Hof Den Haag 16 nov. 1977, ΒΙΕ 1978 p. 269: 'Sano-Ginseng', voor een 
farmaceutisch geprepareerd tonicum 
21. Pres. Rb. Den Haag 30 dec. 1977, ΒΙΕ 1978 p. 236: Vorm (eigenaardig 
gevormde, in groenkleurig plastic uitgevoerde fles met handgreep en 
roodgekleurde dop, met bijzonder gevormd etiket), voor allcsreiniger 
22. Rb. Kph. Leuven 23 mei 1978, ΒΙΕ 1982 p. 95: Afbeelding in de vorm van een 
dambord, voor honden- en kattenvoer 
23. Hof van Beroep Antwerpen 5 juni 1978, ΒΙΕ 1980 p. 113: Motief (spiraalvor-
mige streep op plooibare buizen, bestemd voor het vervoer van diverse 
Produkten), voor buizen 
24. Rb. Alkmaar 21 sept. 1978, ΒΙΕ 1979 p. 238: 'Compo', voor bemestings- en 
grondverbeteringsmaterialen (compost) 
25. Hof Amsterdam 8 dec. 1978, ΒΙΕ 1982 p. 65: 'Springbok1 en 'Olifant' voor 
natuursteenprodukten 
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26. Rb. Amsterdam 10 jan. 1979, BJE 1982 p. 17: 'Extra', voor tlijdschriften 
27. Rb. Amsterdam 9 jan. 1980, ΒΙΕ 1982 p. 69: 'Gent's Club', voor herenkleding 
28. Rb. Kph. Turnhout 19 juni 1980, ΒΙΕ 1981 p. 233: 'Maizena', voor maïszet-
meel 
29. Hof Amsterdam 5 juni 1981, te vinden bij HR 1 juli 1982, BJE 1983 p. 130 
(*): '3-strepen-Tnotief, voor sportschoenen 
30. Pres. Rb. Den bosch 25 aug. 1981, ВЛШВ jan. 1982: Beeldmerk met hartfi-
guur, voor alcoholhoudende dranken 
31. Rb. Amsterdam 2 dec. 1981, ΒΙΕ 1983 p. 38 (*) (Ann.: D.W.F. V.: 'Mobiel', 
voor (meeneem-)meubels 
32. Rb. Utrecht 9 dec. 1981, ΒΙΕ 1983 p. 281: 'Intermediair', voor tijdschriften, 
jaarboeken, zakagenda's etc. 
33. Pres. Rb. Alkmaar 28 mei 1982, ВІЕ 1983 p. 31: Vorm (langwerpige (zoge­
naamde oblong) nalixidinezuur-tabletten in roze kleur), voor geneesmid­
delen 
34. Rb. Arnhem 12 aug. 1982, ΒΙΕ 1986 p. 301: 'Bistro', voor (thuisgedronken) 
wijnen 
35. Hof van Beroep te Gent 1 okt. 1982, ΒΙΕ 1984 p. 73: 'Passim', voor produkt 
dat uit de passievrucht kan worden worden gewonnen 
36. Pres. Rb. Rotterdam 30 dec. 1982, ΒΙΕ 1983 p. 240, KG 1983 пг. 68: 'Delftse 
Slaolie? voor slaolie (inburgering) 
37. Hof Den Bosch 2 aug. 1983, ΒΙΕ 1986 p. 144: 'Intensief, voor produkten 
waarin een farmaceutisch toevoegingsmiddcl voor diervoeders is ver­
werkt 
38. Pres. Rb. Arnhem 28 sept. 1983, ΒΙΕ 1984 p. 215, KG 1983 пг. 318: 'De 
Woonkrant', voor krantenbijlage gewijd aan onroerend goed en de huizen­
markt (inburgering) 
39. Hof van Beroep Antwerpen 9 nov. 1983, ΒΙΕ 1985 p. 338: 'Intermeubel', voor 
meubels 
40. Pres. Rb. Utrecht 26 jan. 1984, ΒΙΕ 1984 p. 292: Kleurstelling (2/3 lichtblauw 
en 1/3 blauw), voor koffers en reistassen van de KLM (inburgering) 
41. Hof Amsterdam 15 maart 1984, ΒΙΕ 1986 p. 7: 'Pierrot', voor kleding en 
schoeisel 
42. Hof Amsterdam 13 april 1984, ΒΙΕ 1986 p. 82: 'Mini', voor auto's 
43. Hof Amsterdam 23 juni 1984 p. 188: 'Snappy1, voor fototoestellen 
44. Rb. Amsterdam 11 juli 1984, ΒΙΕ 1986 p. 45 (*): Vorm/aßeelding (een uit de 
naad van de (achter-)zak van een spijkerbroek stekend stukje textiel (een 
lipje), waarvan de kleur contrasteert met de kleur van de broek, welk lipje 
(al dan niet getooid met de merknaam 'Levi's') is bevestigd aan de buiten-
kant van de linkcrrand van de rcchterachterzak van de broek; inburgering) 
45. Pres. Rb. Utrecht 12 okt. 1984, ΒΙΕ 1986 p. 47: 'Kloosterman', voor wrijfmid-
del tegen stijve spieren en gewrichten 
46. Hof Den Haag 23 jan. 1985, NJ1986 nr. 500: 'Hy'-merken voor kleding 
47. Pres. Rb. Utrecht 18 april 1985, ΒΙΕ 1986 p. 107: 'Quick', voor hamburgers 
48. Hof Amsterdam 6 juni 1985, ΒΙΕ 1986 p. 298, en 1ER 1985 p. 93: 'After 
Dinnef, voor koffie 
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49. Pres. Rb. Haarlem 19 nov. 1985, ΒΙΕ 1990 p. 74 (*): 'Cheese Crispies', voor 
kaaskoekjes 
50. Hof Den Bosch 4 nov. 1986, N] 1987 nr. 595: 'Advance' voor computers 
51. Hof Amhem 24 febr. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 52: Kleurencombinatie rood/geel, voor 
tuingereedschap 
52. Hof Amhem 28 april 1987, ВІЕ 1987 p. 188: 'Antipoep', voor chemisch 
reukmiddel met als werking dat honden en katten zich niet ophouden op 
de plaats waar dit produkt is aangebracht 
53. Pres. Rb. Utrecht 25 juni 1987, BJE 1990 p. 106: 'Legpuzzel' en 'Cijferlegpuz-
zel', voor puzzels (bestaande uit een diagram en een lijst met naar lengte 
en op alfabet gerangschikte woorden, die zodanig in het diagram moeten 
worden verwerkt dat een ingevuld kruiswoordraadsel ontstaat, en een 
puzzels als de voorgaande met dien verstande dat in het diagram cijfers 
in plaats van lettersmoeten worden ingevuld) 
54. Vz. Rb. Kph. Turnhout 25 sept. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 151: 'Hij' en 'Zij' voor 
kleding (ook door inburgering) 
55. Hof Amhem 20 okt. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 154, enIER 1987 p. 115: 'La Sweaterie? 
voor kleding 
56. Vz. Rb. Kph. Brussel 27 okt. 1987, ΒΙΕ 1989 p. 38: Kleuren (gecl/licht-geel, 
en bruin/geel/bruin), voor chocoladedrank (inburgering) 
57. Hof Amsterdam 29 okt. 1987, ΒΙΕ 1990 p. 19: 'Meer dan schilders alken', voor 
schilderdiensten 
58. Pres. Rb. Amstendam 18 febr. 1988, te vinden bij Hof Amsterdam 8 dec. 1988, 
ΒΙΕ 1989 p. 253: 'Interview7 voor markt- en motievenonderzoek (zwak merk) 
59. Pres. Rb. Amhem 4 maart 1988, B1E 1990 p. 313, en 1ER 1988 p. 52: 'Soyax1, 
voor getoaste sojabonen, en 'SoyaxF', voor getoaste sojabonen, die tevens 
geflaked zijn 
60. Rb. Breda 22 maart 1988,1ER 1989 p. 33 (**): Motief en woord 'Boerenbont', 
voor serviesgoed 
61. Pres. Rb. Utrecht 21 april 1988,1ER 1988 p. 74: 'Homeopatheek1, voor home-
opatische geneesmiddelen 
62. Pres. Rb. Haarlem 22 april 1988, ΒΙΕ 1989 p. 7 (*): Motief (bestaande uit 
schuine balken in verschillende kleurencombinaties al dan niet in combi­
natie met (gestileerde) dierfiguren: 'aapgalon'), voor kleding 
63. Pres. Rb. Breda 9 mei 1988, ΒΙΕ 1989 p. 13: 'Roadadvertising voor reclames-
tickers op vrachtauto's (inburgering) 
63. Pres. Rb. Den Haag 20 mei 1988, BiE 1989 p. 78 (*): 'Florida Watef voor 
mineraalwater 
65. Pres. Rb. Breda 14 juni 1988, BIE 1989 p. 176: 'Bod/ voor kleding 
66. Pres. Rb. Den Haag 12 aug. 1988,1ER 1988 p. 112: '(Mr) Clean Caf, voor de 
exploitatie van autowasstratcn en autowasplaatsen (zwak merk) 
67. Hof Den Haag 22 sept. 1988, BJE 1989 p. 179 (*): Afbeeldingen (logo's) voor 
koeriersdiensten; schuingedrukte letters 'DHL' met drie evenwijdige lij­
nen, en enkel drie evenwijdige lijnen 
68. Rb. Haarlem 15 nov. 1988, BIE 1990 p. 197 (*): Etiketten, vormen en woord (in 
zebramoticf afgedrukte werelddeel Afrika; ondergaande zon; (in zwarte 
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letters afgedrukte) woord 'Safari'; goudomranding; bijzondere (medail-
lon-)vorm van de fles (met oor)), voor likeur 
69. Pres. Rb. Amsterdam 15 dec. 1988, ΒΙΕ 1991 p. 38, en 1ER 1989 p. 54: 'Ocean 
SfjY, 'Ocean Crablets', 'Ocean Pinx' en 'Ocean Chunks', voor surimiproduk-
ten (witvis) 
70. Pres. Rb. Haarlem 23 dec. 1988, te vinden bij Hof Amsterdam 16 maart 
1989, ΒΙΕ 1990 p. 70: Motief ('Holiday Campline', bestaande uit een met 
sneeuwvlokken bedekt landschap van een rij huisjes, met een uitkijktoren, 
een vlag en een bomenhaag, afgegrensd door een hek), voor kleding 
71. Hof Amsterdam 9 maart 1989, ΒΙΕ 1990 p. 10, en 1ER 1989 p. 56: 'Art 
Promotion Amsterdam', voor kunstbemiddeling en -verkoop (zwak merk). 
72. Pres. Rb. Breda 12 april 1989, ΒΙΕ 1990 p. 113 (*): Motief (totaalbeeld van 
twee elkaar rakende, slechts door omtreklijnen aangegeven harten, en 
wijze waarop daarin de woorden 'sweetheart', 'candy' en 'shops' daaron­
der zijn geplaatst), voor snoepgoed 
73. Hof Amsterdam 1 juni 1989, ΒΙΕ 1990 p. 109: 'Speurpuzzel', voor puzzels 
74. Rb. Arnhem 13 juli 1989,1ER 1989 p. 94 (**): Kleur (tint geel), voor ba­
byshampoos 
75. Rb. Den Haag 6 sept. 1989,1ER 1990 p. 12: 'Füline', voor whirlpools en 
stoombaden 
76. Rb. Amsterdam 24 jan. 1990, BMMB maart 1990 p. 40: 'Biodyn', voor 
biologisch-dynamische voedingsmiddelen 
77. Pres. Rb. Den Bosch 5 jan. 1990,1ER 1990 p. 40 (Ann.: ChG): 
'Thermae-Son' voor sauna's, Turkse baden (zwak merk) 103. 
78. Rb. Den Haag 17 jan. 1990, ΒΙΕ 1991 P. m, 1ER 1990 p. 41, en Rb. Den Haag 
27 febr. 1990,1ER 1990 p. 61: Verpakking c.q. vorm (een achthoekige doos: 
'Drosfe'-merken), voor chocoladepastilles 
79. Pres. Rb. Utrecht 8 mei 1990,1ER 1990 p. 86, en, in hoger beroep. Hof 
Amsterdam 13 sept. 1990,1ER 1990 p. 134: 'Minf, voor auto's, onderhoud, 
leasing etc. 
80. Rb. Rotterdam 9 juni 1990, ΒΙΕ 1990 p. 133: 'Video Arts', voor video- en 
filmproduktics (inburgering) 
81. Hof Amsterdam 12 juli 1990,1ER 1990 p. 109 (**): Afbeelding (pijlenmotief 
en woord 'Kringloop'), voor recyclingpapier 
82. Pres. Rb. Middelburg 11 okt. 1990, ΒΙΕ 1991 p. 158: 'Big Bag' voor vouw­
containers 
BA. ONDEUGDELIJKE MERKEN 
1. Hof Arnhem 23 mei 1973, ВІЕ1973 p. 179: Kleur (bepaalde tint blauw), voor 
gas, kooktocstellen, verlichtings- en verwarmingstoestellen, met name 
voor kampeergebruik; vorm (kampecrgasblikjcs: 'afgeronde schouders'), 
voor de hierboven genoemde waren 
2. Hof Arnhem 8 april 1975, ΒΙΕ 1976 p. 102: 
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'Mapleton', 'Creamed Coconut' en 'Santen' en twee palmbomen, voor 
klappermelk, extracten, oliën, vetten en andere voedingsmiddelen op 
basis van cocosnoten 
3. Hof van Beroep Brussel 9 april 1975, BIE 1976 p. 185: Vorm (plastic fles, al 
dan niet in kleuren blauw, wit en grijs) 
4. Hof Amsterdam 28 okt. 1976, BIE 1978 p. 59: 'Bonbonbloc', voor chocolade-
produkt (tablet melkchocolade, gevormd door een aantal aan elkaar vast-
zittende repen gevuld met notencrème) 
5. Pres. Rb. Breda 8 febr. 1977, BJE1978 p. 5: 'Seven-Up lest best', voor frisdrank 
6. Pres. Rb. Almelo 29 juli 1977, BIE 1978 p. 81: 'Fruto-Versmarkf, gebruikt in 
winkels waarin op uniforme wijze het zogenaamde 'versassortimenf 
wordt aangeboden 
7. Hof Den Haag 16 nov. 1977, BJE 1978 p. 269: 'Bio-Ginseng, voor een 
farmaceutisch geprepareerd tonicum 
8. Pres. Rb. Arnhem 9 maart 1978, BiE 1979 p. 79: 'Gold Seal', voor reinigings-
middelen 
9. Rb. Groningen 7 april 1978, BIE 1981 p. 328: 'Inlegkruisje' voor hygiënigsch 
verband 
10. Rb. Dordrecht (Enkclv. Kamer) 13 febr. 1980, BIE 1983 p. 7: 'Surfsport' voor 
tijdschriften gewijd aan surfsport 
11. Pres. Rb. Amsterdam 31 mei 1979, BIE 1981 p. 40: 
'Receptenservice', voor reccpten(-bricfjcs) ten behoeve van artsen 
12. Pres. Rb. Rotterdam 16 juli 1979, BIE 1979 p. 258: 'Galia', voor meloenen 
13. Hof Arnhem 17 sept. 1979, BiE 1980 p. 53: 'Top 40', voor radio's en tv's, en 
drukwerken en geschriften op het gebied van het popwezen 
14. Pres. Rb. Maastricht 13 mei 1981, BIE 1982 p. 186: Motief 'Boerenbonf (deco-
ratieve patronen, bestaande uit blad/bloemafbecldingen), voor aardewerk 
15. Hof Amsterdam 27 aug. 1981, BIE 1982 p. 136: Kleuren (baan gevormd door 
kleuren van de regenboog), voor kleding (van C&A) 
16. Rb. Amhcm 17 dec. 1981, BiE 1983 p. 95: 'Zelfverhuizer', voor opleggers 
waarmee 'zelf' kan worden verhuisd 
17. Rb. Amsterdam 9 april 1982, ВЛШВ sept. 1982: titel 'Suste en Wiste', voor 
stripverhalen waarin Suske en Wiske een hoofdrol spelen 
18. Pres. Rb. Zwolle 3 juni 1982, BiE 1984 p. 26 (»): 'Bakkerskwaïiteil' (op 
meeloopstrips), voor koekjes en koeken 
19. Pres. Rb. Utrecht 19 jan. 1983, BiE 1984 p. 216: Kleur {tint geel), voor 
chocolademelk 
20. Pres. Rb. Den Haag 31 juli 1984, BiE 1985 p. 146, KG 1984 nr. 232: 'lilira-
doux! en 'Ultra-mild', voor cosmetische produkten van een bijzonder zachte 
samenstelling 
21. Hof Den Haag 3 april 1985, BiE 1985 p. 415, en N/1985 nr. 895: 'toebaMk', 
voor tabak 
22. Pres. Rb. Amsterdam 22 aug. 1985, ВАШВ nov. 1985: 'Filter Tip', voor 
cigarillo's met een filter 
23. Pres. Rb. Amsterdam 5 juni 1986, BMMB dec. 1986 p. 90: 'Telecom Magazine', 
voor tijdschrift gewijd aan telecommunicatie 
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24. Pres. Rb. Zutphen 24 sept. 1986, te vinden bij Hof Arnhem 28 april 1987, 
ΒΙΕ 1987 p. 188: Etiket (een gele rechthoek met zwarte letters bedrukt en 
met zwart omkaderd vlak), voor een chemische reukstof 
25 Pres. Rb. Haarlem 28 okt. 1986, ΒΙΕ 1987 p. 143 (*), en 1ER 1987 p. 17 Г ) : Vorm 
en afbeelding (fotografische zwart-wit afbeelding, met opgave van kleuren 
wit en lichtblauw als kleurelementen, van baby-luier), voor baby-luiers; 
lichtblauw gekleurde band, aangebracht op witte ondergrond van de luier-
vorm, voor luiers 
26. Pres. Rb. Den Bosch 7 nov. 1986,1ER 1986 p. 28: 'Antikras', voor een produkt 
dat dient om krassen onzichtbaar te maken 
27. Hof Amsterdam 27 nov. 1986, ΒΙΕ 1989 p. 35, en 1ER 1987 p. 30: 'Schenk-
stroop', voor schenkbare stroop 
28. Pres. Rb. Rotterdam 13 maart 1987,1ER 1987 p. 53: 
'Natuursteentapijt', voor een vloerbedekking, bestaande uit kortels van 
natuursteensoorten vermengd met epoxyhars als bindmiddel 
29. Rb. Zwolle 20 mei 1987,1ER 1987 p. 74: 'Wnecoole/, voor een drank die 
zeer koel moet worden gedronken en bestaat uit een combinatie van wijn, 
vruchtensap en koolzuurhoudend water 
30. Pres. Rb. Haarlem 30 dec. 1987, ΒΙΕ 1988 p. 196, en 1ER 1988 p. 25: 
'Colßoumaal', voor (titel van) een tijdschrift gewijd aan de golfsport 
31. Hof Amsterdam 21 jan. 1988, ΒΙΕ 1990 p. 68: 'Bedrijven Kontakt Dagen' en 
afbeelding van een handafdruk, voor organisatie van beurzen 
32. Pres. Rb. Den Bosch 5 febr. 1988, te vinden bij Hof Den Bosch 13 sept. 1988, 
ΒΙΕ 1989 p. 151: 'Dreentegel', voor afwaterings- of dakbcdekkingstegels 
33. Pres. Rb. Utrecht 8 maart 1988, ΒΙΕ 1989 p. 70 (*), en 1ER 1988 p. 52 (**): 
Vorm (twee aan elkaar verbonden plastic bekers), voor (verpakking van) 
zuivelprodukten, gecombineerd met vruchten en/of graanprodukten 
34. Hof Amsterdam 16 juni 1988,I£R 1988 p. 90: 'HOFAM', voor (door minister 
van EZ erkend) examen hoger financieel administratief management 
35. Hof van Beroep Brussel 21 juni 1988, ΒΙΕ 1989 p. 149, en 1ER 1988 p. Il l : 
'Alphabet's', voor diepgevroren aardappelprodukten, in de vorm van let­
ters 
36. Pres. Rb. Haarlem 13 jan. 1989, ΒΙΕ 1989 p. 148, en 1ER 1989 p. 38 (Ann.: 
LWH): 'Relatielijn', voor een telefoonservicelijn op het gebied van het tot 
stand komen van al dan niet duurzame man/vrouwrelaties 
37. Rb. Den Bosch 4 aug. 1989, NJ1990 nr. 601 : 'Minoxidil', voor een bepaalde 
chemische stof (als haargroeimiddel) 
38. Pres. Rb. Breda 17 aug. 1989, ΒΙΕ 1991 p. 189: Kleurencombinatie ('neutrale' 
tint wit/felblauw), voor vochtaantrekkendc, -absorberende, -werende en 
-verdrijvende produkten en apparaten 
39. Hof Den Bosch 28 mei 1990, ВІЕ1991 p. 187: Kleur (Groen RAL 6018), voor 
containers en andere opslagmiddclen; voor ophalen, vervoer en opslag 
van afval; voor verhuur van vrachtwagens, containers etc. in verband met 
ophalen, vervoer en opslag van afval 
40. Hof Den Bosch 19 nov. 1990,1ER 1991 p. 35 (Ann.: ChG): 'Turbo', voor 
schoeisel 
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41. Pres. Rb. Rotterdam 19 dec. 1990, ¡ER 1991 p. 42: 'Megastore' voor en in 




BUREAU (per 1 maart 1991) 
Inschrijvingstarieven Benelux Merkenbureau per 1 maart 1991, exclusief kosten 
(niet-verplichte) gemachtigde, en exclusief tarieven verband houdende met 
inschakeling gemachtigden 
Depot individueel merk (tot drie klassen van 
waren of diensten)f 318,-
supplement voor iedere extra klasse 57,-
Vemieuwing individueel merk (tot drie klassen 
van waren of diensten) 351,-
supplement voor iedere extra klasse 63,-
Depot collectief merk (tot drie klassen van 
waren of diensten)f 579,-
supplement voor iedere extra klasse 145,-
Vemieuwing collectief merk (tot drie klassen 
van waren of diensten) 639,-
supplement voor iedere extra klasse 160,-
Onderzoek naar eerdere inschrijvingen 
basisbedragf 150,-
extra-recht versnelde behandeling 250,-
aanvullend recht voor collectief merk 30,-
('dubbel') extra recht versnelde behandeling 90,-
aanvullend recht voor iedere extra klasse 
boven de derde 15,-
('dubbel') extra recht versnelde behandeling 45,-
Inschrijving verklaring recht van voorrang (art. 4 VvP) f 30.-
Bewijzen van voorrang 30,-
Aantekening overdracht/overgang 
Ie merk f 60,-
ieder volgend merk 30,-
Aantekening (doorhaling) licentie 
Ie merk 60,-
ieder volgend merk 30,-
Aantekening (doorhaling) licentie internationale merken 
Ie merk f 60,-
ieder volgend merk 30,-
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Aantekening waren- en dienstenbeperking i 60,-
Supplement voor publicatie van de vermelding 
van de delen van het merk waarop (eventuele) 
kleuren betrekking hebben f 75,-
Afschriften 
niet-gewaarmerkt, per inschrijving f 8,-
niet gewaarmerkt, overige per bladzijde 10,-
gewaarmerkt, per inschrijving 30,-
gewaarmerkt, overige per bladzijde 35,-
Herstel schrijffouten na inschrijving 
Ie merk f 23,-





TEKST ONTWERP-PROTOCOL HOUDENDE WIJ-
ZIGING VAN DE EENVORMIGE BENELUXWET OP 
DE MERKEN (d.d. 15 mei 1991) 
De regering van het Koninkrijk België, 
De regering van het Groothertogdom Luxemburg, 
De regering van het Koninkrijk der Nederlanden, 
Bezield door de wens hun wetgeving inzake de merken aan te passen aan de 
eerste richtlijn (EG) van de Raad en hun wetgeving aan te vullen met bepalin-
gen ten aanzien van Gemeenschapsmerken, internationale inschrijvingen in-
gevolge het bij de Overeenkomst van Madrid behorende Protocol, de 
bestrijding van de namaak van door merken beschermde produktcn en de 
bevoegdheid van het Benelux Merkenbureau ambtshalve te toetsen, 
Zijn de volgende bepalingen overeengekomen, 
ARTIKEL I 
De eenvormige Beneluxwct op de merken wordt gewijzigd als volgt: 
A. 
In art. 2 vervalt de tweede alinea. 
B. 
Art. 3 komt te luiden als volgt: 
Art.3 
1. Onverminderd de in het VvP tot bescherming van de industriële eigendom 
of de OvM betreffende de internationale inschrijving van merken vastge-
stelde rechten van voorrang, wordt het uitsluitend recht op een merk 
verkregen door het eerste depot, verricht binnen het Benelux-gebied (Bene-
lux-depot) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bu-
reau voor de bescherming van de industriële eigendom (internationaal 
depot). 
2. Bij de beoordeling van de rangorde van het depo t word t rekening gehouden 
met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding 
gehandhaafde rechten op: 
a. overeenstemmende, voor soortgelijke waren gedeponeerde merken; 
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b. overccnstemcnde, voor niet-soortgelijkc waren gedeponeerde merken, 
die bekendheid in het Bencluxgcbied genieten, indien door het gebruik, 
zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel 
wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend 
vermogen of de reputatie van het oudere merk. 
С 
Art. 4 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In de aanhef wordt 'Binnen de in art. 14 gestelde grenzen' vervangen door: 
'Binnen de in de art. 6bis, 6ter en 14 gestelde grenzen'. 
2. Onderdeel 3 komt te luiden als volgt: '3. het depot van een merk dat 
overeenstemt met een voor soortgelijke waren gedeponeerd collectief merk 
waaraan een recht was verbonden dat is vervallen in de loop van drie jaren 
voorafgaande aan het depot;' 
3. In onderdeel 4 wordt 'drie jaren' vervangen door 'twee jaren' en 'art. 5, 
onder 3' door: 'art. 5, tweede lid, onder a'. 
D. 
Art. 5 komt te luiden als volgt: 
Art. 5 
1. Het recht op een merk vervalt: 
a. door de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur 
van de inschrijving van het Benelux-depot; 
b. door de doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de 
internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in het 
Bencluxgcbied, of overeenkomstig het in art. 6 OvM bepaalde, door het 
feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van 
oorsprong. 
2. Het recht op een merk wordt, binnen de in ar 1.14, onder C, gestelde grenzen, 
vervallen verklaard: 
a. voorzover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder 
geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het 
Beneluxgcbicd voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een 
geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het 
bewijs van het gebruik belasten; 
b. voorzover een merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door 
toedoen of nalaten van de merkhouder in het normale taalgebruik de 
gebruikelijke benaming van de waar is geworden; 
с voorzover een merk, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, 
voor de waren waarvoor het is ingeschreven, het publiek kan misleiden, 
met name omtrent de aard, de hoedanigheid of de geografische herkomst 
van deze waren. 
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3. Voor de toepassing van het tweede lid, onder a. wordt onder gebruik van 
een merk mede verstaan 
a. het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder 
dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is 
ingeschreven, wordt gewijzigd; 
b. het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitslui­
tend met het oog op uitvoer; 
с het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de 
merkhouder. 
E. 
Art. 6 komt te luiden als volgt: 
Art. 6 
A.l Het Beneluxdepot van Merken geschiedt, hetzij bij de nationale diensten, 
hetzij bij het Bencluxburcau, met inachtneming van de vormvereisten en 
tegen betaling van de rechten, bepaald bij uitvoeringsreglement. De met 
het in ontvangst nemen van de depots belaste instanties onderzoeken of 
de overgelegde stukken aan de voor het vaststellen van een datum van 
depot gestelde vormvereisten voldoen en stellen de datum van depot vast. 
Aan de deposant wordt onverwijld schriftelijk mededeling gedaan van de 
vastgestelde datum van depot dan wel van de gronden voor het niet 
toekennen van een depotdatum. 
A.2 Indien bij het depot niet is voldaan aan de overige in het uitvoeringsreglc-
ment gestelde overige vormvereisten geeft de instantie die het depot 
ontvangen heeft, hiervan onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant 
onder opgave van de voorschriften waaraan niet is voldaan en stelt hem 
in de gelegenheid daaraan alsnog te voldoen binnen een bij uitvoeringsre­
glement gestelde termijn. 
A.3 Het depot vervalt, indien niet binnen de gestelde termijn voldaan is aan 
de bepalingen van het uitvoeringsreglcmcnt. 
A.4 De nationale dienst zendt het Beneluxdepot door aan het Beneluxbureau, 
zodra hij heeft vastgesteld dat het depot voldoet aan de gestelde vormver­
eisten. 
B. De ontvankelijkcheid van het depot is afhankelijk van het verrichten van 
één van de volgende handelingen, ter keuze van de deposant: 
a. overlegging van een bewijsstuk, dat een onderzoek naar eerdere inschrij-
vingen door het Benelux Merkenbureau werd verricht of aan het Bureau 
werd verzocht binnen de drie aan het depot voorafgaande maanden, 
overeenkomstig het bij uitvoeringsreglement bepaalde; 
b. indiening op het tijdstip van het depot van een verzoek tot onderzoek, 
door tussenkomst van de met het in ontvangst nemen van het depot 
belaste instantie. 
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С. 
Onverminderd de toepassing van art. 6bis wordt het gedeponeerde merk voor 
de door de deposant vermelde waren ingeschreven, indien de deposant, na 
ontvangst van de resultaten van het onder B. bedoelde onderzoek en binnen een 
bij uitvoeringsreglement te bepalen termijn, te kennen heeft gegeven zijn depot 
te handhaven. Aan de merkhouder wordt een bewijs van inschrijving verstrekt. 
D. 
Het op art. 4 VvP gegronde beroep op voorrang wordt gedaan in de akte van 
depot of bij een bijzondere verklaring af te leggen bij het Beneluxbureau, in de 
maand volgende op het depot, met inachtneming van de vormvereisten en 
tegen betaling van de bij uitvoeringsrcglcmcnt bepaalde rechten. Het ontbre­
ken van een dergelijk beroep doet het recht op voorrang vervallen. 
F. 
Na art. 6 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 
Art. 6bis 
1. Het Benelux Merkenbureau weigert cen depot in te schrijven, indien naar 
zijn oordeel: 
a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in art. 1 gegeven om­
schrijving van een merk, met name wanneer het teken ieder onderschei­
dend vermogen in de zin van art. 6quinquies B, onder 2, van het VvP mist; 
b. het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in art 4, onder 1 en 
2. 
2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk 
vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot één of meer van de waren 
waarvoor het merk bestemd is worden beperkt. 
3. Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk 
te weigeren, onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan 
de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoe-
ringsreglement gestelde termijn te antwoorden. 
4. Indien de bezwaren van het Bureau tegen de inschrijving niet binnen de 
gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel 
of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Bureau onder opgave 
van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermel-
ding van het in art. 6ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing. 
5. Met de al dan niet gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven is het 
depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt eerst in nadat de 
termijn voor het instellen van het in art. 6ter bedoelde rechtsmiddel onge-
bruikt is verstreken dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving 
te geven onherroepelijk is afgewezen. 
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Art. 6ter 
De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in art. 
6bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'Appel te Luxemburg teneinde een 
bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen. Het territoriaal bevoegde Hof 
wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn 
gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentie-adres. 
G. 
Art. 7, onder B, komt te luiden als volgt: 
B. De internationale depots worden ambtshalve aan een onderzoek naar eer-
dere inschrijvingen onderworpen. 
H. 
Art. 8 komt te luiden als volgt: 
Art. 8 
1. Het Beneluxbureau schrijft de internationale depots in ten aanzien waarvan 
is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Beneluxgebicd; art. 6bis, 
leden 1 en 2, is van overeenkomstige toepassing. 
2. Het Beneluxbureau geeft van zijn voornemen de inschrijving te weigeren, 
onder opgave van redenen, zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan het 
Internationaal Bureau door middel van een voorlopige gehele of gedeelte-
lijke weigering van bescherming van het merk en stelt de deposant daarbij 
in de gelegenheid te antwoorden overeenkomstig het bepaalde bij uitvoe-
ringsreglement. Art. 6bis, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 
3. Art. 6ter is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het 
territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het door de deposant geko-
zen adres van een gemachtigde of het door de deposant opgegeven corres-
pondentieadres. 
4. Van de beslissing waartegen geen beroep meer openstaat geeft het Benelux-
bureau schriftelijk, onder opgave van redenen, onverwijld kennis aan het 
Internationaal Bureau. 
I. 
In art. 9, tweede alinea, vervallen de woorden: 'in voorkomende gevallen'. 
J. 
Art. 10 wordt gewijzigd als volgt: 
1. De vierde alinea komt te luiden als volgt: 
De vernieuwing moet worden verzocht en de rechten moeten worden 
betaald binnen zes maanden voorafgaand aan het verstrijken van de geldig-
heidsduur van de inschrijving. Binnen zes maanden na het verstrijken van 
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de geldigheidsduur van de inschrijving kan de vernieuwing alsnog worden 
verzocht, indien gelijktijdig een bij uitvoeringsreglement bepaald extra 
recht word t betaald. De vernieuwing gaa tinopdedatumvanhet verstrijken 
van de geldigheidsduur van de inschrijving. 
2. De vijfde alinea komt te luiden als volgt: 
Zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrij­
ving herinnert het Bcneluxbureau de merkhouder schriftelijk aan de datum 
van het verstrijken. 
3. De eerste volzin van de zesde alinea komt te luiden als volgt: 
Het Bureau zendt deze herinneringsbrieven aan het laatste aan het Bureau 
bekende adres van de merkhouder. 
K. 
Art. 11 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In onderdeel A, tweede alinea, onder 1, vervalt 'en de licentie'. 
2. Onderdeel B. komt te luiden als volgt: 
B. Het uitsluitend recht op een merk kan door de merkhouder ingeroepen 
worden tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van 
de licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentie­
overeenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte 
vorm, waarin het mag worden gebruikt, de waren waarvoor de licentie is 
verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht 
of de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebracht waren. 
3. Aan onderdeel С wordt toegevoegd: 'Het in de vorige volzin bepaalde is 
van overeenkomstige toepassing op pandrechten en beslagen'. 
4. Onderdeel D komt te luiden als volgt: 
D. De licentiehouder is bevoegd in een door de merkhouder ingestelde 
vordering als bedoeld in art. 13, onder A, derde en vierde lid, tussen te 
komen om rechtstreeks door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich 
een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewij­
zen. 
Een zelfstandige vordering als bedoeld in de vorige volzin kan de licentie­
houder slechts instellen, indien hij de bevoegdheid daartoe van de merk­
houder heeft bedongen. 
L. 
Art. 13, onder A, komt te luiden als volgt: 
A.1 
Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprake­
lijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn 
uitsluitend recht verzetten tegen: 
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a. elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt 
gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soort­
gelijke waren; 
b. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een 
binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken 
wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het 
merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel 
wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend 
vermogen of de reputatie van het merk; 
с elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een 
merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onder­
scheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel 
wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend 
vermogen of de reputatie van het merk. 
A.2 
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder gebruik van een merk of een 
overeenstemmend teken met name verstaan: 
a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; 
b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van 
waren onder het teken; 
с het in- en uitvoeren van waren onder het teken; 
d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame. 
A.3 
Onder dezelfde voorwaarden als in het eerste lid bedoeld kan de merkhouder 
schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het gebruik als bedoeld 
in het eerste lid, lijdt. 
A.4 
Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder 
een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit gebruik 
genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording 
dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader 
trouw is of dat de omstandigheden van het geval to t zulk een veroordeling geen 
aanleiding geven, wijst hij de vordering af. 
A.5 
De merkhouder kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van 
winst namens licentiehouders instellen, onverminderd de aan deze laatsten in 
art. 11, onder D, toegekende bevoegdheid. 
A.6 
Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik 
in het economisch verkeer door een derde: 
a. van diens naam en adres; 
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b. van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waar­
de, geografische herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of 
andere kenmerken daarvan; 
с van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar, met 
name als accessoire of onderdeel aan te geven; 
één en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en 
handel. 
A.7 
Het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen 
het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat 
zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke beteke-
nis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen 
van één van de Beneluxlanden. 
A.8 
Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik 
van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens 
toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de 
houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van 
de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer 
zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. 
M. 
Na art. 13 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
Art. 13bis 
1. De merkhouder heeft de bevoegdheid roerende zaken, waarmee een in-
breuk op zijn recht wordt gemaakt of zaken die zijn gebruikt bij de produktie 
van die zaken, als zijn eigendom op te vorderen dan wel daarvan de 
vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen. Gelijke bevoegdheid tot 
opvordering bestaat ten aanzien van gelden, waarvan aannemelijk is dat zij 
zijn verkregen als gevolg van inbreuk op het merkrecht. De vordering wordt 
afgewezen, indien de inbrak niet te kwader trouw is gemaakt. 
2. De bepalingen van het nationale recht omtrent middelen van bewaring van 
zijn recht en omtrent rechterlijke tenuitvoerlegging van vonnissen en au-
thentieke akten zijn van toepassing. 
3. De rechter kan gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door 
hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding. 
4. De licentienemer heeft het recht de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden 
uit te oefenen, voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten 
waarvan hem de uitoefening is toegestaan, indien hij daartoe toestemming 
van de merkhouder heeft verkregen. 
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5. De rechter kan, op vordering van de merkhouder degene die inbreuk op 
zijn recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de 
herkomst van die zaken, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merk­
houder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze 
te verstrekken. 
N. 
Art. 14 wordt gewijzigd als volgt: 
1. In onderdeel A vervalt, onder wijziging van de aanduiding van onderdeel 
I.e. in l.b., onderdeel l.b. 
2. In onderdeel B, onder 1, wordt 'een overeenstemmend individueel merk' 
vervangen door: 'een overeenstemmend merk'. 
3. In onderdeel B, onder 2, wordt 'onder 5 en 6 genoemde bepalingen' 
vervangen door: 'onder 5 genoemde bepalingen'. 
4. Onderdeel С komt te luiden als volgt: 
C l Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de 
gevallen vermeld in art. 5, tweede lid. Het verval van een merkrecht op 
grond van art. 5, tweede lid, onder a, kan niet meer worden ingeroepen, 
wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van 
vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallen verklaring voor 
het eerst of opnieuw is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik 
binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot 
vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de 
voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas 
wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat 
een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld. 
C2 De houder van het merkrecht ten aanzien waarvan het verval ingevolge 
het eerste lid niet meer kan worden ingeroepen, kan niet overeenkomstig 
het onder В bepaalde de nietigheid inroepen van een depot, dat is verricht 
tijdens de periode waarin het oudere merkrecht vervallen kon worden 
verklaard op grond van art. 5, tweede lid, onder a, noch zich ingevolge art. 
13, onder A, eerste lid, onder a en b, verzetten tegen gebruik van het aldus 
gedeponeerde merk. 
O. 
Na art. 14 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 
Art. Ubis 
1. De houder van een uitsluitend recht op een merk, die het gebruik van een 
later gedeponeerd merk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, 
kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het latere 
depot inroepen ingevolge art. 14, onder b, onder 1, noch zich verzetten tegen 
het gebruik van het later gedeponeerde merk ingevolge art. 13, onder A, 
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eerste lid, onder a en b, met betrekking tot de waren waarvoor dat merk is 
gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is. 
2. Het bewust gedogen van het gebruik van een later gedeponeerd merk als 
bedoeld in het eerste lid geeft de houder van het later gedeponeerde merk 
niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het eerder gedeponeer-
de merk. 
P. 
Aan art. 15, onder A, wordt aan het slot toegevoegd: 'Het in de vorige volzin 
bepaalde is van overeenkomstige toepassing in het geval een pandrecht of 
beslag is ingeschreven'. 
Q. 
Aan art. 19 wordt een derde alinea toegevoegd, luidende: 
Eveneens worden als collectieve merken beschouwd alle tekens die aldus bij 
het depot worden aangeduid en die dienen in het economisch verkeer tot 
aanduiding van de geografische herkomst van de waren. Een zodanig merk 
geeft de houder niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik door een derde 
van die tekens in het economisch verkeer in overeenstemming met eerlijke 
gebruiken in handel en nijverheid; met name kan een zodanig merk niet 
worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is de desbetreffende geo-
grafische benaming te gebruiken; 
R. 
In art. 24 wordt 'art. 6' vervangen door: 'de art. 6,6bis en 8'. 
S. 
In art. 25 wordt 'hetzij aan één van de nationale diensten, hetzij aan het 
Beneluxbureau' vervangen door: 'aan het Beneluxbureau'. 
T. 
In art. 26 vervallen de tweede en de derde alinea. 
U. 
In art. 39 wordt 'De Hoofdstukken I, II en IV' vervangen door: 'De Hoofdstuk-
ken I, II, IV, VI en VII'. 
V. 
Na Hoofdstuk V wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd, luidende: 
Hoofdstuk VI. Bepalingen inzake Gemeenschapsmcrken 
Art. 44 
Art. 3, tweede alinea, en art. 14, onder B, aanhef en onaer 1, zijn van overeen-
komstige toepassing in geval de inschrijving berust op een eerder depot voor 
een Gemeenschapsmcrk. 
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Art. 45 
Art. 3, tweede alinea en art. 14B, onder 1, zijn eveneens van toepassing op 
Gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de verordening inzake het 
Gemeenschapsmerk op geldige wijze de anciënniteit voor het Beneluxgebied 
wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende 
Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldig-
heidsduur daarvan verstreken. 
Art. 46 
Indien voor een Gemeenschapsmerk de anciënniteit van een ouder merkrecht 
wordt ingeroepen, kan de nietigheid of het verval van dat oudere recht worden 
ingeroepen, zelfs indien dat recht reeds is vervallen door de vrijwillige door-
haling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving. 
Art. 47 
Het Benelux Merkenbureau schrijft de merken in het Benelux-register in, die 
zijn ingeschreven overeenkomstig de verordening inzake het Gemeenschaps-
merk. 
Art. 48 
De bepalingen van deze wet doen geen afbreuk aan de toepassing van de 
verordening inzake het Gemeenschapsmerk. 
W. 
Na Hoofdstuk VI (nieuw) wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd, luidende: 
Hoofdstuk VU. Bepalingen inzake internationale depots 
Art. 49 
De bepalingen van deze wet inzake internationale depots ingevolge de OvM 
zijn van overeenkomstige toepassing op internationale depots ingevolge het 
Protocol van 27 juni 1989 bij de OvM. 
ARTIKEL II 
Voor de beoordeling van de rangorde van depots, verricht voor het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit Protocol, blijft art. 3, tweede alinea, van de BMW, 
zoals dit luidde voor dat tijdstip, van toepassing. 
ARTIKEL III 
Op depots, verricht voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol, 
blijft art. 4, onder drie en vier, van de BMW zoals dit luidde voor dat tijdstip, 
van toepassing. 
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ARTIKEL IV 
Op depots, welke tenminste drie jaren voor de inwerkingtreding van dit 
Protocol zijn verricht, blijft art. 5, onder 3, van de BMW zoals dit luidde voor 
de inwerkingtreding van dit Protocol, van toepassing. 
ARTIKEL V 
De houder van een merk kan geen gebruik als bedoeld in art. 14, onder C, doen 
gelden, dat aan de datum van inwerkingtreding van dit Protocol voorafgaat. 
ARTIKEL VI 
Dit Protocol zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen wor-
den neergelegd bij de regering van het Koninkrijk België. 
ARTIKEL VII 
Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de derde maand volgende 
op de nederlegging van de derde akte van bekrachtiging. Art. I, onder V, treedt 
in werking op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening inzake het 
Gemeenschapmerk, indien dat tijdstip ligt na het in de eerste volzin bedoelde 
datum. Art, I, onder W, treedt in werking op het tijdstip waarop het Protocol 
bij de OvM, voor het Beneluxgebied verbindend wordt, indien dat tijdstip na 
het in de eerste volzin bedoelde datum. 
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, 
dit Protocol hebben ondertekend. 
BIJLAGE 7 
TREFWOORDENREGISTER 
aanleunen (onrechtmatig -) 
afbakeningsovereenkomsten 
afdracht van winst 
afnemers 
afstand (- van recht) 
afwijking (geringe -) 
alleenvertegenwoordiger/agent 
appèl (incidenteel -) 
assimilatiebeginsel 
attack (central -) 
auteursrecht 
balanswaardering (- van merken) 
batchcode 
bedrijf (en beroep) 
bedrijfstak 
bekendheid (- van een handelsnaam) 
(- van een merk) 
belanghebbende (bij een art. 6 Hnw-procedure) 




Benelux Merken wet 
Beneluxverdrag inzake de (waren-)merken 
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depot (Benelux-) 








diensten(-handels-)verkeer (vrij -) 
disclaimer 
distributeur (exclusieve -) 
distributieovereenkomsten (selectieve -) 




















(niet-, normaal -) 
(- in het economisch verkeer) 

































96 e.V., 142,145 
89,92 e.V., 152 e.v., 217 e.v. 
53 
209 
(rechtscheppend en inbreukmakend - van een 
handelsnaam) 
(al dan niet beperkte -sbevoegdheden) 
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getuigenverhoor (voorlopig -) 
geur 
goede trouw 




(- van een buitenlandse onderneming) 











industriële eigendom/intellectuele eigendom 
indemniteitsbeginsel 
inburgering 









licentie (- van een handelsnaam) 
(-houder) 
(- van een merk) 












































































merkrecht % e.V., 137 e.V., 141 e.V., 220 e.v. 
(Gemeenschaps-) 
misbruik van recht/bevoegdheid 
misleiding 
(- omtrent de eigendom van de onderneming) 



















omzetting (EEG-merk in nationaal merk) 
onderneming 
(omvang van de -) 
(waren en diensten van een -) 






















oorsprongsaanduiding/herkomstaanduiding (geografische -) 79,80,159,166 
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overdracht (-van de handelsnaam) 
(tijdelijke - van de handelsnaam) 
(fiduciaire - van de handelsnaam) 
(- van het merk) 
(- van de onderneming) 
(akte van -) 
(- van aandelen) 












praktijk- en pensioen-b.v.'s 
prijsbinding (verticale -) 




produktenaansprakelijkheid/produkt (gebrekkig -) 
Protocol van Madrid 
publiek 
recall 
recht (subjectief - op een handelsnaam) 






(referende -, vergelijkende -) 98,108 
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rekest(procedure) 44 e.v. 
richtlijnen (departementale -) 13,61 
(- bij inschrijving van een handelsnaam in het handelsregister) 23 
samenloop 49,75,91 
schade (mogelijkheid van -) 53,105 e.v., 144 
schadeberekening 112 






soortgelijkheid 104 e.v., 189,220 e.v. 
soortnaam (verwording tot -) 77,94,147,158 









tenuitvoerlegging (- voorlopige) 47 
titel (authentieke -) 82 




uitlokking (- tot merkinbreuk) 110,134 
uitputting (-sregel) 114 e.v., 147 e.v. 
uitvoerende kunstenaars 5,39 
Uitvoeringsreglement 72,186 
Unieprioriteit 73,81,130,187,189 
Unieverdrag van Parijs 7,72,130 
up-grading 89 
vennootschap (- onder firma) 18,27,42 
(commanditaire -) 42 
verbodsrecht 6 
verbod 44,48,111 
vereniging (coöperatieve -) 42,45,62 
(sport-) 78 
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vestiging (plaats van -) 
vignet 
voeging en tussenkomst 






























(- in verband met Gemeenschapsmerken verordening) 162,164 e.v. 
werkzoekenden 
Wet Economische Mededinging 
Wet Misleidende Reclame 
Wet Persoonsregistraties 
winstoogmerk 
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bij het proefschrift 'Handelsnamen en merken' van mr EJ. Arkenbout 
1. Het recht op een handelsnaam is te beschouwen als een uitsluitend recht, 
vergelijkbaar met het recht op een merk (zie art. 3 Benelux Merkenwet), het 
recht op een model (art. 3 Benelux Tekeningen- en Modellenwet), het recht op 
een octrooi (art. 30 Rijksoctrooiwet), en het auteursrecht (art. 1 Auteurswet). 
2. De bescherming die art. 5 Handelsnaamwet jo. art. 6.162 NBW (art. 1401 BW) 
aan de gerechtigde op een handelsnaam biedt, mag nooit zo ver gaan dat de 
rechter verbiedt het gebruik van een handelsnaam die bestaat uit een combi­
natie van een aanduiding van de aard van de onderneming en een aanduiding 
van de plaats van vestiging van die onderneming (Pres. Rb. Roermond 7 dec. 
1989, ΒΙΕ 1990 p. 256, Wanssum I; Pres. Rb. Roermond 11 jan. 1990, ΒΙΕ 1990 
p. 267, Wanssum II). 
3. De voorgenomen introductie van de zogenaamde 'Gemeenschapsuitputting' 
in de Benelux Merkenwet als gevolg van de Europese richtlijn 89/104 is een 
maatregel van handelsprotectionistische aard en betekent een breuk met het 
reeds sedert HR 14 dec. 1956 (NJ1962 nr. 242, Grundig/Prins) aanvaarde be­
ginsel van de niet-territoriale werking van het merkenrecht. 
4. Anders dan in HR 31 mei 1991 (RvdW 1991 nr. 141, Borsumij Bouwspecialis-
ten/Stenman Holland) en HR 7 juni 1991 RvdW nr. 151, Rummikub) is uitge­
maakt, en eveneens anders dan Prof. mr J.J. Brinkhof in ΒΙΕ 1991 p. 258 meent, 
dient de mogelijkheid te bestaan bescherming van 'oude' modellen tegen 
slaafse navolging in tijdsduur te beperken. 
5. Het begrip 'schade' in art. 13A lid 1 sub 2 Benelux Merkenwet omvat slechts 
gevallen van 'onrechtmatig' toegebrachte schade (zoals nader aangegeven in 
Benelux Gerechtshof 1 maart 1975, NJ 1975 nr. 472, B1E 1985 p. 183, Cla-
reyn/Klarein); dit begrip dient niet 'neutraal' te worden opgevat in die zin 
dat daaronder zou vallen elke vorm van nadeel die de merkhouder lijdt ten 
gevolge van andermans merkgebruik. 
6. Art. 1.9 NBW dient te worden geschrapt. De ratio die indertijd aan het opne­
men van deze bepaling ten grondslag lag (het maatschappelijk gebruik), ver­
dwijnt. 
7. Het 'officiële' (persoons-)namenrecht (artt. 1.4, 1.5, 1.6 en 1.7 BW) dient te 
worden vervangen door een systeem van éénmalig toegekende en niet meer 
te vervangen of te wijzigen cijfercombinaties; buiten die gevallen waarin men 
wettelijk verplicht is gebruik te maken van zijn of haar cijfercombinatie, be-
staat vrijheid om namen te kiezen en te gebruiken, het één en ander in over-
eenstemming met art. 1.8 NBW. 
8. De steun van (de meerderheid van) het partijcongres van de Partij van de Ar-
beid voor de partijleider en minister van Financiën Wim Kok bewijst weer eens 
dat politiek niet wordt bepaald door personen doch door politieke partijen. 
9. Het notariaat wordt, gezien de belemmeringen die (onder meer) art. 4 van de 
Notariswet opwerpt om tot notaris te kunnen worden benoemd, ten onrechte 
een 'vrij beroep' genoemd. 
10. Verliefdheden zijn onrendabel. 
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